IACas547/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2016 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie nastepujgcym:
Przewodniczacy:SSA Dorota Markiewicz

Sedziowie:SA Marzena Konsek-Bitkowska (spr.)

SO (del). Marta Szerel

Protokolant:protokolant sadowy Karolina Dlugosz

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2016 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa G.(...) z siedzibg w I. L. M. oraz (...) S.A. z siedziba w W.
przeciwko Telewizji (...) spblce z 0.0. z siedziba w (...) spolce z 0.0. z siedziba w W.
o ochrone wspolnotowych znakéw towarowych i zakazanie czynoéw nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji powodow

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt XXII GWzt 55/14

I. zmienia cze$ciowo zaskarzony wyrok w nastepujacy sposob:

1. zakazuje Telewizji (...) spdlce z o0.0. z siedziba w W. naruszania praw do wspolnotowych znakéw towarowych C.
(...), C. (...)i C. (...) oraz popelniania wobec powoddw czynéw nieuczciwej konkurencji przez zakazanie:

a) uzywania oznaczenia (...) w nazwie kanalu telewizyjnego P. N. (...) w jakiejkolwiek formie graficznej, w tym w

oznaczeniu graficznym tego kanalu telewizyjnego oraz umieszczania oznaczenia (...), w tym réwniez w oznaczeniu ,
w reklamie, materialach i komunikatach marketingowych oraz informacyjnych dotyczacych kanatu telewizyjnego P.

N. (...) oraz rozpowszechniania ww. materialow;

b) uzywania oznaczenia (...) w nazwie programu telewizyjnego (...) w jakiejkolwiek formie graficznej, oraz

umieszczania oznaczenia (...) w reklamie, materialach i komunikatach marketingowych oraz informacyjnych

dotyczacych programu telewizyjnego (...) oraz rozpowszechniania ww. materialow;

2. zakazuje Telewizji (...) spolce z 0.0. z siedziba w W. naruszania praw do wspdlnotowych znakéw towarowych C.
(...), C. (...)iC. (...), oraz popelniania wobec powoddow czynoéw nieuczciwej konkurencji przez zakazanie:

a) uzywania oznaczenia(...) w nazwie kanalu telewizyjnego P. N. (...) w jakiejkolwiek formie graficznej, w tym w

oznaczeniu graficznym tego kanalu telewizyjnego oraz umieszczania oznaczenia(...) w tym réwniez w oznaczeniu , w
reklamie, materialach i komunikatach marketingowych oraz informacyjnych dotyczacych kanatu telewizyjnego (...)

oraz rozpowszechniania ww. materialow;



b) uzywania oznaczenia(...) w nazwie programu telewizyjnego (...) w jakiejkolwiek formie graficznej, oraz
umieszczania oznaczenia (...) w reklamie, materialach i komunikatach marketingowych oraz informacyjnych
dotyczacych programu telewizyjnego (...) oraz rozpowszechniania ww. materialow;

3. nakazuje Telewizji (...) spdlce z 0.0. z siedziba w W.:

a) wycofanie z obrotu, w tym od dystrybutoréw i partneréw handlowych, stanowiacych wlasno$é pozwanej,
ofert, materialéw informacyjnych, materialéw reklamowych lub innych przedmiotéw zwiazanych z prowadzeniem
dzialalnosSci gospodarczej, wykorzystujacych oznaczenie(...) w jakiejkolwiek formie graficznej, w tym w oznaczeniu
graficznym , w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku,

b) usuniecie ze stron internetowych, ktoérych dysponentem jest pozwana treéci o charakterze promocyjnym i
informacyjnym wykorzystujacych oznaczenia wskazane w ppkt a), w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku,

¢) zniszczenie na swdj koszt ofert, materialow informacyjnych, materialow reklamowych lub innych przedmiotow
zwiazanych z prowadzeniem dzialalnoéci gospodarczej, wykorzystujacych oznaczenia wskazane w ppkt a), w terminie
21 dni od uprawomocnienia sie wyroku.

4. nakazuje Telewizji (...) spolce z 0.0. z siedziba w W.:

a) wycofanie z obrotu, w tym od dystrybutoréw i partneré6w handlowych, stanowiacych wlasno$é pozwanej,
ofert, materialéw informacyjnych, materialéw reklamowych lub innych przedmiotéw zwiazanych z prowadzeniem
dzialalnosSci gospodarczej, wykorzystujacych oznaczenie (...) w jakiejkolwiek formie graficznej, w tym w oznaczeniu
graficznym , w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku,

b) usuniecie ze stron internetowych, ktérych dysponentem jest pozwana, treSci o charakterze promocyjnym i
informacyjnym wykorzystujacych oznaczenia wskazane w ppkt a), w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku,

¢) zniszczenie na swdj koszt ofert, materialow informacyjnych, materialow reklamowych lub innych przedmiotow
zwiazanych z prowadzeniem dzialalnoéci gospodarczej, wykorzystujacych oznaczenia wskazane w ppkt a), w terminie
21 dni od uprawomocnienia sie wyroku;

5. zobowigzuje Telewizje (...) spolke z 0.0. z siedziba w W. oraz Telewizje (...) spolke z 0.0. z siedzibg w W. do podania
do publicznej wiadomosci informacji o niniejszym orzeczeniu poprzez:

a) umieszczenie na stronie internetowej (...) oraz (...) przez okres 48 godzin komunikatu o tresci:

»3ad Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 marca 2016 r. zakazal Telewizji (...) spblce z o.0. z siedzibg w W.
oraz Telewizji (...) spdlce z o.0. z siedziba w W. uzywania znaku (...)w nazwie kanalu telewizyjnego P. N. (...) oraz w
nazwie programu telewizyjnego (...), ktore stanowilo naruszenie praw G. (...) S.A.i(...).A. do wspo6lnotowych znakow
towarowych oraz czyny nieuczciwej konkurencji”

- w taki sposdb, zeby kazdy, kto bedzie korzystal w danym czasie z przedmiotowej strony internetowej, mogt w
pelni i bezposrednio, bez dokonywania dodatkowych czynno$ci, zapozna¢ sie z treScia publikowanej informacji, przy
czym komunikat ten powinien zosta¢ umieszczony w gornej czesci strony, wykonany literami w kolorze czarnym,
umieszczonymi na bialym tle w czarnej ramce, a wielko$¢ tego komunikatu nie bedzie mniejsza niz 20% widoku strony;

b) zamieszczenie na wlasny koszt w formie platnego ogloszenia o dlugosci 45 sekund na antenie kanatu telewizyjnego
nadawanego poprzednio pod nazwa (...) na podstawie koncesji nr DR- (...)- (...), czytelnego tekstu pisanego czarng
czcionka Times New Roman na bialym tle, zajmujacego co najmniej 80% powierzchni ekranu, z trwajacym co najmniej
30 sekund podkladem audio wypowiedzianym przez zawodowego lektora, o nastepujacej tresci:



»3ad Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 marca 2016 r. zakazal Telewizji (...) spblce z o.0. z siedzibg w W.
oraz Telewizji (...) spolce z 0.0. z siedziba w W. uzywania znaku (...) w nazwie kanalu telewizyjnego P. N. (...) oraz w
nazwie programu telewizyjnego (...), ktore stanowilo naruszenie praw G. (...) S.A.i(...).A. do wspoélnotowych znakow
towarowych oraz czyny nieuczciwej konkurencji”

- bezposrednio przed programem ,,(...)"” nadawanego o godzinie 20.00, dwukrotnie, tj. w Srode i piatek w drugim
pelnym tygodniu po uprawomocnieniu sie wyroku;

6. zasadza od Telewizji (...) spolki z o0.0. z siedzibg w W.

i Telewizji (...) spolki z o.0. z siedzibg w W. na rzecz G. (...)S.A. z siedzibg w I. L. M. kwoty po 5.092 z} (pie¢ tysiecy
dziewiecdziesiat dwa zlote) oraz na rzecz (...) S.A. z siedziba w W. kwoty po 5.092 z} (pieé tysiecy dziewiecdziesiat
dwa zlote) tytulem zwrotu kosztéw procesu;

II. oddala apelacje w pozostalej czeSci;

ITI. zasadza od Telewizji (...) spoiki z o0.0. z siedzibg w W. oraz Telewizji (...) spolki z 0.0. z siedziba w W. na rzecz
G. (...). z siedziba w I. L. M. kwoty po 3.850 z} (trzy tysiace osiemset piecdziesiat zlotych) oraz na rzecz (...) S.A. z
siedzibg w W. kwoty po 3.850 zl (trzy tysiace osiemset pietdziesiat zlotych) tytulem zwrotu kosztéw postepowania
apelacyjnego.

SSA Marzena Konsek-Bitkowska SSA Dorota Markiewicz SSO (del.) Marta Szerel

Sygn. akt I ACa 547/15

UZASADNIENIE

Pozwem skierowanym przeciwko (...) sp. z 0.0. wW. (obecnie: Telewizja (...) sp. z 0.0. w W.) i Telewizji (...) sp. z 0.0.
w W. powodowie G.(...) S.A. z siedziba w L. L. M. (Francja) i(...) S.A. w W. wnie§li o:

IV. zakazanie (...) sp. z 0.0. naruszania praw do graficznego wspoélnotowego znaku towarowego(...) C. (...) i sfowno-
graficznych wspolnotowych znakéw towarowych: (...) C. (...); (...) C. (...); (...) C. (...); (...) C. (..); (L.)+C.(..); () C
(.); COCIC ) CaC ) Gt Caotac ) Gatac. () Caac.oce.(...), jak rowniez popelniania
wobec powodow czynow nieuczciwej konkurencji polegajacych na uzywaniu oznaczenia (...) w nazwie informacyjnego
kanatu telewizyjnego P. N. (...), w tym w oznaczeniu oraz w nazwie programu telewizyjnego (...), poprzez zakazanie:

a) uzywania oznaczenia (...) w nazwie kanatu telewizyjnego P. N. (...) w jakiejkolwiek formie graficznej, w tym w
oznaczeniu graficznym tego kanalu telewizyjnego oraz umieszczania oznaczenia (...) w tym rowniez w oznaczeniu w
reklamie, materialach i komunikatach marketingowych oraz informacyjnych dotyczacych kanatu telewizyjnego (...)
oraz rozpowszechniania ww. materialow;

b) uzywania oznaczenia(...) w nazwie programu telewizyjnego (...) w jakiejkolwiek formie graficznej, oraz
umieszczania oznaczenia (...) w reklamie, materialach i komunikatach marketingowych oraz informacyjnych
dotyczacych programu telewizyjnego (...) oraz rozpowszechniania ww. materialow;

¢) dokonywania czynno$ci majgcych na celu zmiane koncesji nr DR- (...)- (...), w zakresie nazwy kanatu telewizyjnego
na jedna z nastepujacych nazw: (...)(...), P. N.(...), (...);

V. zakazanie Telewizji (...) sp. z 0.0. naruszania praw do wymienionych powyzej wspdlnotowych znakéw towarowych
oraz popelniania wobec powodow czynéw nieuczciwej konkurencji polegajacych na uzywaniu oznaczenia (...) w nazwie
informacyjnego kanatu telewizyjnego P. N.(...), w tym w oznaczeniu oraz w nazwie programu telewizyjnego (...)

poprzez zakazanie:



¢) uzywania oznaczenia (...) w nazwie kanalu telewizyjnego (...) w jakiejkolwiek formie graficznej, w tym w
oznaczeniu graficznym tego kanalu telewizyjnego oraz umieszczania oznaczenia (...), w tym réwniez w oznaczeniu w
reklamie, materialach i komunikatach marketingowych oraz informacyjnych dotyczacych kanatu telewizyjnego (...)
oraz rozpowszechniania ww. materialow;

d) wuzywania oznaczenia (...) w nazwie programu telewizyjnego (...) w jakiejkolwiek formie graficznej, oraz
umieszczania oznaczenia (...) w reklamie, materialach i komunikatach marketingowych oraz informacyjnych
dotyczacych programu telewizyjnego (...) oraz rozpowszechniania ww. materialow;

VI. nakazanie pozwanemu (...) sp. z 0.0.:

d) wycofanie z obrotu, w tym od dystrybutoréw i partneréw handlowych, stanowiacych wlasno§¢ pozwanego
ofert, materialéw informacyjnych, materialéw reklamowych lub innych przedmiotéw zwiazanych z prowadzeniem
dzialalnosSci gospodarczej, wykorzystujacych oznaczenia wskazane w pkt I. petitum pozwu, w terminie 14 dni od
uprawomocnienia sie wyroku,

e) usuniecie ze stron internetowych, ktérych dysponentem jest pozwany ad.1 tresci o charakterze promocyjnym
i informacyjnym wykorzystujacych oznaczenia wskazane w pkt I. petitum pozwu, w terminie 14 dni od
uprawomocnienia sie wyroku,

f) zniszczenie na jego koszt ofert, materialow informacyjnych, materialow reklamowych lub innych przedmiotow
zwigzanych z prowadzeniem dzialalno$ci gospodarczej, wykorzystujacych oznaczenia wskazane w pkt I. petitum
pozwu, w terminie 21 dni od uprawomocnienia sie wyroku.

VII. nakazanie pozwanemu Telewizji (...) sp. z 0.0.:

d) wycofanie z obrotu, w tym od dystrybutoréw i partner6w handlowych, stanowiacych wlasno$é pozwanego,
ofert, materialéw informacyjnych, materialow reklamowych lub innych przedmiotéw zwigzanych z prowadzeniem
dzialalnoSci gospodarczej, wykorzystujacych oznaczenia wskazane w pkt I. petitum pozwu, w terminie 14 dni od
uprawomocnienia sie wyroku,

e) usuniecie ze stron internetowych, ktérych dysponentem jest pozwany, treSci o charakterze promocyjnym
i informacyjnym wykorzystujacych oznaczenia wskazane w pkt I. petitum pozwu, w terminie 14 dni od
uprawomocnienia sie wyroku,

f) zniszczenie na jego koszt ofert, materialow informacyjnych, materialow reklamowych lub innych przedmiotéw
zwigzanych z prowadzeniem dzialalno$ci gospodarczej, wykorzystujacych oznaczenia wskazane w pkt I. petitum
pozwu, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, w terminie 21 dni od uprawomocnienia sie wyroku.

VIII. zobowiazanie pozwanych do podania do publicznej wiadomo$ci informacji o orzeczeniu w zakresie
uwzgledniajacym roszczenie okre$lone w pkt. I. i I. pozwu poprzez publikacje na stronie internetowej(...) przez okres
7 dni, jak réwniez trzykrotnie na antenie kanatu telewizyjnego nadawanego poprzednio pod nazwa (...) na podstawie
koncesji nr DR- (...)- (...), ogloszen o tresci i w formie wskazanej w pozwie, a ponadto o upowaznienie powddek do
opublikowania tych ogloszen na koszt pozwanych, gdyby strona pozwana nie wykonala orzeczonego obowiazku w
zakre§lonym terminie.

Powodowie powolali sie na stluzace im wylaczne prawa do znakéw towarowych zawierajacych element ,(...)”,
zarzucajgc pozwanym naruszenie wylacznoéci G. (...) i uprawnionego do znakéw towarowych na mocy wylacznej
licencji (...) S.A. Podniesli, ze pozwani i powodowie konkuruja na rynku $§wiadczonych w Polsce ustug medialnych,
ze szczegblnym uwzglednieniem rynku platnej telewizji, a nieuprawnione dzialania pozwanych naruszaja prawa
wylaczne do wskazanych znakéw towarowych, jak rowniez sa niezgodne z regulami uczciwej konkurencji.



Pozwane spdlki wnioslty o oddalenie powo6dztwa.

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2014 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil pow6dztwo i orzekl o kosztach procesu. Wyrok
ten zapadl w wyniku nastepujacych ustalen:

(-..) S.A. jest uprawniona do wymienionych w ponizszej tabeli znakoéw towarowych:

Postaé znaku towarowego | Rodzaj i nr prawa Data rejestracji Klasy nicejskie
C.(..) 15/09/2009 9,14, 16,18, 25, 28, 34, 35,
38,41, 42
C.(...) 15/06/ 2010 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45

.) C.(...) 18/10/2005 9,16, 28, 35, 38, 41, 42
C.(..) 07/09/ 2012 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 45
C.(...) 07/08/2012 9,16, 35, 37, 38, 41, 42, 45
C.(...) 26/12/2012 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35,
38, 41, 42

C.(...) 07/09/2011 9,14, 16, 18, 25, 28, 34, 35,
38, 41, 42

(.. 08/03/2010 9,16, 35, 38, 41, 42

(... 19/03/ 2010 9,16, 35, 38, 41, 42

(.. 08/032010 9,16, 35, 38, 41, 42

C.(.) 07/09/2012 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 45

C.(..) 07/09/2012 9,16, 35, 37, 38, 41, 42, 45




C.(.) 06/09/2011 9,14, 16,18, 25, 28, 34, 35,
38, 41, 42

C.(..) 22/05/2012 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35,
38,41, 42

C.(...) 18/06/2012 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35,
38,41, 42

C.(.) 31/08/2011 9,14, 16,18, 25, 28, 34, 35,
38, 41, 42

Z-(..) 20/02/2014 9,16, 35, 37, 38, 41, 42

Z-(...) 20/02/2014 9,16, 35, 37, 38, 41, 42

Z-(...) 20/02/2014 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42

Z-(...) 20/02/2014 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42

Z-(..) 28/02/2014 9,16, 35, 37, 38, 41, 42

Na mocy umowy licencyjnej z 13 lutego 1997 r., G. (...) S.A. upowaznila (...) do wykorzystywania wymienionych w
umowie znakéw towarowych.

Powodowie, tj.(...) S.A.1i (...).A., zgodnie o$wiadczyly, ze (...) S.A. jest uprawniona do wykorzystywania znakow
towarowych C. (...), C. (...), C. (...), C. (...), C. (...), C. (...), C. (..), C. (...) i C. (...), a takze do wystepowania w
postepowaniach sadowych w celu ochrony praw wylacznych do tych znakéw towarowych, co wynika z przeksztatcen
po stronie licencjobiorcy.

G. (...)S.A. jest miedzynarodowym koncernem medialnym. Samodzielnie i poprzez swoje spotki-corki produkuje
kanaly telewizyjne a takze dziala jako operator platnych platform cyfrowych i nadawca telewizyjny. (...) S.A. prowadzi
analogiczng dzialalno$¢ na rynku polskim, gdzie prowadzi platforme telewizji cyfrowej ,(...)". (...) S.A. jest spotka
zalezna G. (...) S.A., ktéra posiada w niej 51 % udzialow.

W 2012 r. doszlo do zawarcia porozumienia miedzy grupa (...) a G. (...) i polaczenia platformy cyfrowej (...) oraz (...)
w platforme (...) Wszystkie pakiety oferowane telewidzom zostaly oznaczone, zgodnie z przyjeta strategia, z uzyciem
elementu (...) ((...), (...) (...) G., (...) P, (...)). W 2014 r. doszlo do polaczenia spodlek (...) (...) i (...) wlascicieli platformy
(...)

(...) S.A. (wczeéniej — jej poprzednicy prawni) uzywa za zgoda G.(...). licencjonowanych znakéw towarowych na
rynku polskim, dla oznaczania emitowanych i reemitowanych, m.in. w ramach platformy cyfrowej (...), programow
telewizyjnych, a takze dzialalnoéci promocyjnej dot. rynku ustlug medialnych. W latach 1994-2014 (...) S.A. i jej
poprzednicy prawni nabyli lacznie 22 koncesje do nadawania w trybie telewizji naziemnej i satelitarne;j.



Kanaly oznaczone znakami towarowymi G. (...). s3 obecne w Polsce nieprzerwanie od 1994 r. Odnosza one sukces
rynkowy, pozostajac w czoldwce pod wzgledem zaréwno ogladalnoéci, jak i oplat przypadajacych na pojedynczego
abonenta w kategorii kanaléw platnych. Spotka (...) S.A. ( (...) S.A. i jej poprzednicy) prowadza intensywne
dzialania promocyjne wobec produktow, na ktére skladaja sie kanaly oznaczane znakami towarowymi G. (...)., jakiw
odniesieniu do poszczegdlnych kanalow. Dlugotrwala obecno$é na rynku i jako§¢é nadawanych programéw przyniosta
efekty w postaci uzyskania nagréd branzowych i wysokiej znajomos$ci znakow towarowych G. (...)

Pozwani prowadza dzialalno$¢ gospodarcza analogiczng do dzialalnoSci powodoéw. (...) Sp. z 0.0. jest upowazniona na
mocy koncesji do nadawania kanalu telewizyjnego (...). Kanal jest dystrybuowany przez Telewizje (...) Sp. z 0.0., ktora
ponadto poprzez swoja spotke zalezna Telewizja (...) Sp. z o0.0. jak i faktycznie, kontroluje dzialalnoé¢ (...) Sp.z o.o.

W ramach prowadzonej dzialalnoSci, w oparciu o koncesje udzielong dla kanatu P., pozwani podjeli probe nadawania
kanatu ,,(...)”, nazywanego réwniez (...), ktéry nastepnie w wyniku wykonania postanowienia zabezpieczajacego z
17.07.2014 r., sygn. akt XXII GWo 39/14, otrzymal zmieniona nazwe (...). W ramach kanalu emitowana jest m.in.
audycja ,(...)”. (...) jest (re)emitowany zaréwno przez Telewizje (...) Sp. z 0.0. jak i przez innych operatoréw, w
tym w ramach kontrolowanej przez powodéw platformy cyfrowej (...) Kanat P. (...) opatrywany byl oznaczeniem ,
widocznym ciagle podczas emisji kanalu w lewym dolnym rogu ekranu, ktére zastapione zostalo oznaczeniem w
wyniku udzielonego powodom zabezpieczenia.

Oznaczenie wykorzystywane przez pozwanych zawiera w sobie element (...), uzywany przez Telewizje (...) Sp. z 0.0.
rowniez dla oznaczania innych kanalow telewizyjnych. Oznaczenie (...) charakteryzuje sie wysoka rozpoznawalno$cia,
zar6wno w segmencie telewizji bezplatnej jak i platne;j.

Zaden z powod6w nie udzielil ktéremukolwiek z pozwanych zgody na wykorzystywanie znakéw towarowych G.(...)

W ocenie Sadu Okregowego, legitymacja procesowa strony powodowej nie zostala skutecznie zakwestionowana.
Zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego,
»bez uszczerbku dla postanowien umowy licencyjnej licencjobiorca moze wystapi¢ z powodztwem o naruszenie
wspolnotowego znaku towarowego wylacznie za zgoda wlasciciela tego znaku. Jednakze licencjobiorca wylaczny moze
wszczad takie postepowanie, jezeli wlasciciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza
sam we wlaéciwym terminie powodztwa w sprawie naruszenia.” Unormowanie to wystepuje w odrebnej jednostce
redakcyjnej od zawartego w ust. 5 tego artykulu unormowania dot. rejestracji licencji, ktére stanowi, ze na wniosek
jednej ze stron udzielenie lub przeniesienie licencji w zakresie wspdlnotowego znaku towarowego wpisuje sie do
rejestru i publikuje. Rozporzadzenie nie ogranicza legitymacji procesowej. Z literalnego brzmienia przepisu wynika,
ze normuje on kwestie zgodno$ci dzialania licencjobiorcy z umowa licencji. Z powolanego przepisu wynika skuteczne
inter partes uprawnienie jedynie dla licencjobiorcy wylacznego, ktorego umowa licencyjna wpisana jest do wlasciwego
rejestru, aktualizujace sie w razie wstrzymania sie od aktywnego dochodzenia roszczenia przez wlasciciela znaku
towarowego. Nie nadaje ono legitymacji formalnej licencjobiorcy wylacznemu, ktéry niezaleznie od powolanego
przepisu jest legitymowanym materialnie, a jedynie determinuje zgodno$é¢ dzialania licencjobiorcy z umowa mimo
podjecia okreSlonego dzialania bez zgody uprawnionego.

Redakcja art. 22 rozporzadzenia prowadzi do wniosku, ze uprawnienie do wystepowania z roszczeniem ma swoje
zrodlo w licencji a nie wpisie do rejestru. Wskazuje na to zaréwno redakcyjny podzial, jak i literalne brzmienie
przepisu. W ustepie trzecim art. 22, ustawodawca wspdlnotowy za podstawe uprawnienia do wystepowania z
roszczeniem przez licencjobiorce przyjal sama umowe, uzalezniajac wystepowanie z roszczeniem od zgody wlasSciciela
znaku. Wyjatek od zasady uzyskania zgody stanowi przypadek, gdy podmiot, ktéry zamierza wystapi¢ z roszczeniem,
jest licencjobiorca wylgcznym, a licencja ta wpisana jest do rejestru. Przepis art. 22 ust. 3 zd. 2 rozporzadzenia nie
wylgcza mozliwosci wytoczenia powddztwa przez licencjobiorce wylacznego dysponujacego zgoda wlasciciela znaku.

Z powyzszych wzgledéw Sad uznal, ze (...) S.A. jako licencjobiorca ma legitymacje do wystapienia z powddztwem, zas
przeciwna argumentacja pozwanych nie zasluguje na uznanie



Sad Okregowy przywolal nastepnie art. 99 ust. 1 rozporzadzenia Rady nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego, ustanawiajacy domniemanie waznoéci znaku towarowego. Sad zaprezentowal
rozlegle rozwazania teoretyczne dotyczace podstaw odmowy rejestracji znakow towarowych (art. 7 CTMR),
ostatecznie za$ skonkludowal, ze w braku powodztwa wzajemnego nie jest rzecza sadu kwestionowanie udzielonego
prawa o charakterze formalnym.

Odnoszac sie do argumentacji pozwanych zmierzajacej do zakwestionowania przyznanej ochrony ze wzgledu na
rzekome niewykazanie uzywania zarejestrowanych znakow towarowych, Sad wskazal, ze w postepowaniu dotyczacym
roszczenia zakazowego, nie za§ wygaszenia znaku towarowego (art. 51 w zw. z art. 15 rozporzadzenia), nawet
ewentualne wykazanie braku uzywania nie mogloby prowadzi¢ do nieudzielenia uprawnionemu ochrony, a ponadto
powodowie wykazali uzywanie znakéw towarowych na terytorium Unii Europejskie;j.

Zdaniem Sadu I instancji nalezy sie zgodzi¢ ze stwierdzeniem powodéw kwalifikujacych serie znakow ze wspolnym
elementem ,(...)” jako tzw. rodzine znakéw towarowych. Okoliczno$é ta bezposrednio wplywa na ocene ryzyka
konfuzji, jednak nie determinuje zachodzenia przeslanki podobienstwa (wyrok TSUE, Ferrero z 24 marca 2011 r.,

C-552/09 P).

Powodowie zarzucaja pozwanym naruszenie praw wylacznych przez wykorzystanie elementu (...).W pozostalym
zakresie kazdy z zarejestrowanych na rzecz G. (...). wspolnotowych znakéw towarowych rézni sie istotnie od
kwestionowanych oznaczen i(...) Znak jest chroniony zaréwno jako zarejestrowany odrebnie znak towarowy (pod nr
(...) w systemie madryckim, z ochrong uznang m.in. na terytorium Unii Europejskiej), jak i jako element graficznego
wspolnotowego znaku towarowego (...) C. (...) oraz stlowno-graficznych wspdélnotowych znaku towarowego (...) C.
(D) Coe ), COC (DD C )y o) C)Ce), CCoe)y o) G Cleen)s CdHC o)y oG Caenn)s )
(.)C. (), COCIC I CaC)C ).

W ocenie Sadu Okregowego, znak towarowy charakteryzuje sie znikoma pierwotna zdolnoScig odr6zniajaca. Istniejaca
ochrona dotyczy nie samej koncepcji znaku matematycznego (...), ktory jako nalezacy do domeny publicznej nie moze
by¢ zastrzezony jakimkolwiek prawem wylacznym, a jego okreslonej graficznej formy. Znak ten chroniony jest jedynie
w takiej formie graficznej, w jakiej zostal zarejestrowany, tj. w formie bialego znaku (...) ktéry moze by¢ przy tym
postrzegany jako krzyz grecki, na czarnym tle. Nie sa chronione inne konfiguracje kolorystyczne. Nie jest chroniony
element stowny w postaci symbolu matematycznego (...), co wynika nie tylko z niemoznosci zawlaszczenia motywow
nalezacych do domeny publicznej, ale rowniez z samego Swiadectwa rejestracji. Jakkolwiek znak (...) jako element
slowny wystepuje w pozostalych rejestrowanych znakach, w zadnym wypadku nie wystepuje on samodzielnie.

Znikoma pierwotna zdolno$¢ odrézniajaca znaku moglaby by¢ zrownowazona uzyskaniem wtornej zdolnosci
odroézniajacej, zgodnie z art. 7 ust. 3, jednakze mimo zgromadzenia obszernego materiatu dowodowego na okoliczno$¢
renomy znakow towarowych z rodziny (...) oraz ich uzywania, z materialu tego nie wynika uzyskanie wtoérnej
zdolnoéci odrdzniajacej przez wskazany znak. Wykazanie renomy stuzy¢é moze jedynie zastosowaniu art. 9 ust. 1 ¢
rozporzadzenia, czyli szerszej ochronie znaku renomowanego. Renoma nie determinuje jednak istnienia wtérnego
odrdzniajacego charakteru danego znaku towarowego.

Z materialu dowodowego wynika przekonanie konsumentéw o wysokiej jakoSci §wiadczonych przez powoddéw ushug,
a takze stosunkowo wysoka rozpoznawalno$¢ wybranych znakéw z rodziny (...) Nie wynika zen jednak renoma
czy powszechna znajomo$¢ samego elementu (...), szczegblnie w warstwie slownej. Znak ,(...) nie uzyskal wtornej
zdolno$ci odrézniajacej. Wskazuja na to w szczegbdlnoSci raporty z rynku francuskiego, gdzie ustugi opatrywane
znakami towarowymi z rodziny (...)” sa nieporéwnywalnie bardziej rozpoznawalne niz w Polsce. Znak (...)wywolal
tam spontaniczne skojarzenie z kanalem telewizyjnym (...) jedynie u 4% respondentéw. Wyrazne wskazanie, ze chodzi
o znak towarowy wywolalo rozpoznanie kanalu telewizyjnego (...) przez 10% respondentéw. Nawet maksymalne
zawezenie badania - do sektora mediow - wywolalo reakcje jedynie 29% respondentéw francuskich. Kaze to poddac
w watpliwo$¢é uzyskanie wtoérnej zdolno$ci odrdzniajacej przez znaki z rodziny (...) Sad przy tym uznal, ze wyniki takie
uzyskane byly przez oznaczenie ,(...)”, gdy tymczasem nalezalo wykaza¢ odrozniajacy charakter samego elementu



(...)”. W najbardziej zawezonym badaniu kanaly telewizyjne inne niz (...), ktérych nazwy zawieraly element (...) zostaly
skojarzone ze znakiem (...) jedynie przez 1% badanych. Wskazuje to na znikoma zdolno$é odrézniajaca elementu (...)
i przekonuje, ze skojarzenie przez pozostalych respondentéw symbolu (...) z(...) dotyczylo jedynie tego konkretnego
kanatu telewizyjnego.

Kolejne badanie, przeprowadzone w okresie od 27 maja do 2 czerwca 2014 r. na probie ponad 60.000 francuskich
internautéw, z wykorzystaniem zar6wno samego oznaczenia (...) jak i zarejestrowanego znaku towarowego C. (...)
, potwierdza powyzsze wnioski. Spontaniczne przypisanie znaku (...)do marki zostalo dokonane jedynie przez 2%
respondentéw, przy czym analogiczny wynik osiagngl Czerwony Krzyz. W wypadku szczegoblnie zorientowanych
konsumentoéw, tj. abonentéw ,,(...)przyporzadkowanie takie wystapilo u 4% konsumentow. Znak towarowy C. (...) jest
przypisany do marki ,,. (...)(...)” u 11% respondentow, co jest wynikiem niemal dwukrotnie nizszym niz w przypadku
godla Szwajcarii i znaku ,,Czerwonego Krzyza” a takze wyraznie nizszym niz dla produktéw farmaceutycznych. Sad
uznal, ze $wiadczy to o wyjatkowo niewielkiej pierwotnej zdolnoéci odrbzniajacej znaku i braku wtornej zdolnosci
odrozniajacej elementu (...)

Element jest uzywany w znakach towarowych spoétki (...). dla oznaczenia poszczegélnych ustug od trzech lat, co
Sad uznal za okres stosunkowo niedlugi, z czego wynika¢ moze, jego zdaniem, nieuzyskanie wtornej zdolnosci
odrdzniajacej przez znak i inne znaki z rodziny ,,(...) na chwile orzekania. Sad doszed! do wniosku ze znak towarowy
C. (...) charakteryzuje sie znikoma dystynktywno$cia, co wynika z jego wyjatkowo niskiej pierwotnej i braku wtérnej
zdolnoSci odrézniajacej. Sam element(...) jest pozbawiony zdolno$ci odr6zniajacej, ma charakter opisowy, wskazuje
na wlaSciwo$é oferowanych ustug, sugerujac, ze jest ich wiecej. Poréwnanie poszczegblnych znakéw towarowych
zarejestrowanych na rzecz G. (...) z oznaczeniem i (...)prowadzi wiec do wniosku, ze w zakresie, w jakim znaki te sg
podobne, tj. w zakresie elementu (...) w warstwie slownej i koncepcyjnej, naruszenie nie wystepuje. Element (...)nie
ma charakteru dominujacego w zadnym z zarejestrowanych znakow towarowych powddki za wyjatkiem znaku C. (...),
co wyklucza uznanie oznaczen i (...) za naruszajgce prawa wylaczne powodow.

W znaku bialy krzyz grecki na czarnym tle, odpowiadajgcy znakowi matematycznemu ,,(...), ma co prawda charakter
dominujacy i moze by¢ poré6wnywany z wyraznym fantazyjnym elementem przypominajacym (...), obecnym w
oznaczeniu , jednak ze $wiadectwa rejestracji C. (...) i graficznego charakteru tego znaku wynika ochrona jedynie
dla jego graficznej formy. Ta za$ calkowicie odbiega od widocznego w poréwnywanym oznaczeniu. Odmienna jest
kolorystyka (bialo-pomaranczowo-niebieski w poréwnaniu z czarno-bialym), wyrazne sa réznice miedzy samym
elementem (...), ktéry w oznaczeniu uzywanym przez pozwanych ma charakter niesymetryczny, a linia, ktéra go
tworzy, nie ma charakteru cigglego, co powoduje wyrazny akcent niebieskiego tla na linii poziomej znaku(...).
Oznaczenie pozwanych nie sklada sie wytacznie z elementu ,,(...). Obecne sa w nim réwniez stowa (...)1 (...), co stanowi
kolejna roznice pomiedzy poréwnywanymi oznaczeniami. Postrzegany calo$ciowo znak nie moze zosta¢ uznany za
podobny do .

Nie jest on rowniez podobny do oznaczenia (...). W znaku nie sposéb wyr6zni¢ warstwy stownej, co wynika ze sposobu
jego rejestracji, podczas gdy kwestionowane oznaczenie ma charakter wyraznie stowny. W warstwie koncepcyjnej —
jedynej, jaka moze zostaé poréwnana — oznaczenia sg wyraznie rézne: kwestionowane oznaczenie wyraza mysl ,,wiecej
kultury”, podczas gdy znak C. (...) wyraza¢ moze ,wiecej” (co ma charakter opisowy) lub ,krzyz grecki”.

Zwroci¢ nalezy tez uwage na sposob uzycia elementu (...) w oznaczeniu . Prawo wylaczne zostalo przyznane
wlascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegblnych intereséw, zadbanie o to, aby znak
ten mogl spelia¢ wlasciwe mu funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ushugi
oraz ich jako$ci (gwarancyjna), komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa ograniczone
jest do przypadkow, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okre$lonego oznaczenia wplywa lub moze negatywnie
wplywac¢ na pelnione przez znak funkcje. W przypadku oznaczenia element (...)nie shuzy oznaczeniu pochodzenia
ushugi. Funkcja ta jest spelniona przez stowo (...).



Wobec stwierdzenia braku zdolno$ci odrbzniajacej elementu(...) oraz braku podobiefistwa oznaczen , (...) do
przystugujacych powodom znakéw towarowych roszczenia wywodzone z art. 9 rozporzadzenia podlegaly oddaleniu.

Sad nie znalaz} takze podstaw do uwzglednienia powo6dztwa na mocy przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Przyjmujac brak podobienstwa znakoéw towarowych, nie dokonal oceny mozliwosci zachodzenia
konfuzji konsumenckiej na podstawie przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ocenie Sadu,
dzialania pozwanych nie moga by¢ zakwalifikowane jako naruszajace art. 10 u.z.n.k. Mimo ze nie budzi watpliwo$ci
pierwszenstwo uzycia oznaczenia (...) przez powodéw na rynku polskim dla oznaczania kanalow telewizyjnych, z
przeprowadzanej analizy charakteru oznaczen zarejestrowanych jako wspolnotowe znaki towarowe, do ktorych prawa
wylaczne przystuguja G. (...)., wynika, Ze sam znak (...) jest pozbawiony zdolnosci odrdzniajacej, ma charakter opisowy
inie pelni w nich funkcji oznaczenia pochodzenia towaru.

Ponadto, rozpatrujac przestanki okreslone w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., Sad uznal, Ze powodowie nie wykazali, aby uzywanie
oznaczenia (...) mialo charakter naruszajacy prawo lub dobre obyczaje, czyli normy moralne i zwyczajowe stosowane
w dziatalno$ci gospodarczej. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami sa dzialania lub zaniechania sprzeczne ze
zwyczajami uznanymi przez dang spoleczno$¢, obowigzujacymi w okre§lonym Srodowisku. W ocenie sagdu kwalifikacji
takiej nie spelniaja dzialania pozwanych. Element ,,(...)ma charakter opisowy i nalezy do domeny publicznej. Wskazuje
na to, ze danej uslugi/towaru jest wiecej, ewentualnie ze jest czym$ wiecej niz wersja podstawowa. Tak tez jest
rozumiany przez odbiorcow.

Nie doszlo roéwniez do naruszenia dobrych obyczajow poprzez tzw. pasozytnictwo. Dzialanie o charakterze
pasozytniczym polega na korzystaniu z gotowego efektu pracy swego konkurenta. Okolicznoé¢ taka nie zostala
wykazana. Przekonujaca jest argumentacja pozwanych, upatrujacych osiggniecia wzrostu ogladalnoSci w zmianie
formuly i ,raméwki” kanalu telewizyjnego. Powigzanie zmian rynkowych z renoma jednego z przedsiebiorcow co
do zasady nie jest bezpodstawne, jednakze ocena taka nie moze nastepowaé w oderwaniu od stanu faktycznego

rozpatrywanej sprawy.

Z zebranego materiatu dowodowego wynika renoma znaku (...), lecz nie samego elementu (...) ani pozostalych znakow
G.(...) S.A.(...) jest mozliwe korzystanie z renomy elementu (...) bowiem takowa nie istnieje. W ocenie Sagdu nie moze
wystapic¢ w tym przypadku zagrozenie rozwodnieniem renomy i sity znaku (...)”. Raport M. B. jednoznacznie wskazuje
na istnienie renomy oznaczenia (...), co wyklucza mozliwoé¢ korzystania z renomy znaku ,(...)” przez pozwanych.
Ewentualne skojarzenie oznaczenia ze znakiem ,,(...)” prowadzi¢ by mogto co najwyzej do korzystania przez powodow
z silniejszej pozycji rynkowej pozwanych. Z tych wzgledéw roszczenia podnoszone na podstawie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji podlegaly oddaleniu.

Od powyzszego wyroku powodowie zlozyli apelacje, zaskarzajac ten wyrok w caloSci. Zarzucili mu:
I. naruszenie przepis6w postepowania, w tym:

1. naruszenie art. 233 ust. 1 k.p.c. w zwigzku z art. 227, 229 k.p.c., 230 k.p.c., 231 k.p.c. oraz 316 k.p.c., polegajace
na braku wszechstronnego rozwazenia zebranego materialu dowodowego oraz braku rozpoznania istoty sprawy i w
efekcie - wadliwym ustaleniu stanu faktycznego sprawy poprzez:

a. bezpodstawne przyjecie, iz oznaczenie (...) ma charakter opisowy i w efekcie ustalenie, ze znak towarowy (...) ma
znikoma zdolno$¢é odrézniajaca;

b. bezpodstawne przyjecie, iz znak towarowy (...) charakteryzuje sie znikomg pierwotng zdolnoécig odrézniajaca;

c. brak zdefiniowania w stanie faktycznym sprawy odbiorcy, do ktérego Sad odnosi sie, formulujac wnioski o opisowym
charakterze elementu (...);



d. bezpodstawne dokonanie oceny dystynktywnos$ci elementu (...)w oderwaniu od materialu dowodowego oraz
realibw i praktyk rynkowych potwierdzajacych, ze na rynku wystepuja oznaczenia (...) pelniace funkcje oznaczania
pochodzenia a nie informacji o towarze/usludze;

e. bledng ocene dowodow, skutkiem czego bylo wadliwe ustalenie faktyczne, ze oznaczenie (...) nie posiada zdolno$ci
odrdzniajacej dla ustug z zakresu emisji programéw telewizyjnych;

f. bezpodstawne pominiecie, iz element (...) w oznaczeniu (...) ma charakter opisowy;

g. bezpodstawne pominiecie faktu uzywania na rynku przez pozwanego charakterystycznego dla powoddw oznaczenia
(...) w réznych postaciach i formach, w tym przede wszystkim w postaci stownej, pozbawionej grafiki, jaka wystepuje
w graficznym logo (...), i w konsekwencji sprowadzenie oceny istoty sporu wylacznie do oceny graficznej postaci logo ;

h. pominiecie dokonania oceny podobiefistwa spornych oznaczen w odniesieniu do oznaczenia (...) uzywanego takze
w postaci pozbawionej grafiki;

i. brak oceny podobienstwa oznaczen pozwanych do kazdego ze znakéw towarowych powoddéw z osobna, powolanych
w pozwie; tj. bezpodstawne pominiecie ustalenia modelu przecietnego odbiorcy ustug $wiadczonych przez powoddow;

k. bezpodstawne stwierdzenie braku renomy oznaczenia (...) pomimo uznania, ze material dowodowy potwierdza
renome znaku towarowego (...)

1. bezpodstawne przyjecie, ze brak nabycia wtérnej zdolno$ci odrézniajacej przez znak posiadajacy pierwotna zdolno§é
odrdzniajacg wylacza mozliwo$é uzyskania renomys;

m. brak nalezytej analizy materialu dowodowego w postaci raportéw z badan opinii publicznej i sprzeczne z zasadami
logiki, doswiadczeniem Zyciowym oraz ich treécia uznanie przez Sad, ze nie potwierdzaly one renomy znakéw powoda
z elementem (...);

n. bezpodstawne przyjecie, ze wyniki raportéw badan opinii publicznej dotyczyly jedynie znaku towarowego (...) i
potwierdzaly jedynie renome tego znaku;

0. bezpodstawne pominiecie dowodu w postaci raportu z badan opinii publicznej przeprowadzonego przez (...) Sp.
7 0.0. Z 15-24 lutego 2014r.;

p. pominiecie dowodéw na okoliczno$¢ renomy oznaczenia (...) na rynku polskim;

g.- pominiecie argumentacji powod6w w zakresie mozliwos$ci utraty przez nich identyfikacji rynkowej na skutek dziatan
pozwanych i, co sie z tym wiaze, brak poczynienia ustalen faktycznych i przeprowadzenia postepowania dowodowego
we wskazanym zakresie;

r. brak ustalenia istotnych okolicznosci faktycznych, a mianowicie zachowan pozwanych w kontekécie oceny
popelnienia przez nich czynéw nieuczciwej konkurencji i przez to brak mozliwoéci ustalenia, w oparciu o jakie dowody
Sad uznal, ze pozwani nie dopuscili sie czyndéw nieuczciwej konkurencji;

s. brak ustalenia dobrych obyczajow kupieckich, istotnych dla oceny zachowan pozwanych na rynku, co spowodowalo
dowolne i nie znajdujace oparcia w ustaleniach faktycznych przyjecie przez Sad, Ze pozwani nie dopuscili sie czynéw
nieuczciwej konkurencji;

2. ppkt a) — w) naruszenie art. 328 §2 k.p.c. poprzez wadliwe sporzadzenie uzasadnienia, w tym nieprawidlowe
wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniecia, tj. dowodow, na ktorych Sad sie oparl, i przyczyn, dla ktérych innym
dowodom odméwil wiarygodnosci i mocy dowodowej, jak tez brak wyjaénienia podstawy prawnej rozstrzygniecia.



Powodowie zarzucili robwniez naruszenie prawa materialnego, poprzez:

1. bledna wykladnie art. 4 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 (dalej: CTMR) polegajaca na bezpodstawnym
przyjeciu, iz element (...) nie moze by¢ zastrzezony jakimkolwiek prawem wylacznym, gdy tymczasem jest on
elementem graficznie przedstawialnym, mogacym potencjalnie pelnié funkcje oznaczenia pochodzenia, a tym samym
posiada abstrakcyjna zdolno$é odrdzniania;

2. bledna wykladnie art. 7 ust 1 lit. b) i ¢) CTMR polegajaca na bezpodstawnym przyjeciu, iz element (...) nie posiada
zadnej zdolnoSci odrozniajacej z pominieciem faktu, iz zdolno$¢ odrézniajaca bada sie w odniesieniu do konkretnych
towarow lub uslug, do oznaczania ktérych znak jest przeznaczonys;

3. bledna wykladnie art. 7 ust 3 CTMR polegajaca na bezpodstawnym przyjeciu, iz znak posiadajacy pierwotna
zdolno$é odroézniajaca moze naby¢ wtérna zdolno$é odrdzniajaca, w sytuacji gdy oczywistym jest, iz tylko znak
nieposiadajacy pierwotnej zdolnoSci odrézniajacej moze ja naby¢, co doprowadzito do wadliwego rozpoznania sprawy,
w tym w zakresie oceny sily dystynktywnej znaku (...);

4. bledng wykladnie art. 9 ust 11lit b CTMR, a w efekcie jego niewlaéciwe zastosowanie, polegajaca na:
a. pominieciu przy ocenie przestanki ryzyka konfuzji mozliwo$ci zaistnienia poSredniego ryzyka konfuzji;

b. dokonaniu oceny dystynktywno$ci elementu (...) w oderwaniu od pryzmatu oznaczanych nim towaréw i ustug oraz
okolicznosci rynkowych relewantnych dla polskiego odbiorcy;

d. braku uwzglednienia wplywu serii znakdw towarowych na kryteria oceny podobienstwa oznaczen i ryzyka konfuzji;
5. bledne zastosowanie art. 9 ust 1 lit b CTMR a polegajace na:

a. bezpodstawnym pominieciu wplywu istnienia rodziny znakéw na ocene wyzszej dystynktywnos$ci oznaczenia (...),
wyzszej dystynktywnosci znakdw powoda oraz ryzyka konfuzji;

b. bezpodstawnym dokonaniu oceny podobienstwa spornych oznaczen wylgcznie poprzez poréwnanie oznaczenia (...)
jedynie do calo$ciowej stowno- graficzno-kolorystycznej postaci oznaczenia (...) (...) przy braku dokonania tej analizy
w odniesieniu do oznaczenia (...) uzywanego przez pozwanych takze w postaci pozbawionej grafiki;

c. niedokonaniu oceny podobienstwa oznaczen pozwanych z osobna do kazdego ze znakéw towarowych powodow
powolanych w pozwie;

d. dokonaniu oceny podobienstwa znaku towarowego (...) do oznaczenia (...) i stwierdzeniu jego braku w oparciu o
uznanie, iz element (...) jest elementem réznicujacym oba oznaczenia na plaszczyznie koncepcyjnej;

e. przyjeciu, iz zakres ochrony znaku towarowego (...) sprowadza sie do okreslonej formy graficznej zastrzezonej w
kolorach bialym i czarnym i w efekcie blednego okreslenia zakresu ochrony wspolnotowego znaku;

6. bledna wykladnie art. 9 ust 1 lit ¢ CTMR, polegajaca na przyjeciu, ze renoma jest pojeciem synonimicznym z
pojeciem powszechnej znajomo$ci znaku towarowego, istota oznaczenia renomowanego jest jego oddzialywanie poza
sektorem ustug, dla jakich renomowany znak zostal zarejestrowany, okres 3 lat uzywania znaku towarowego jest
a priori niewystarczajacy do uzyskania renomy przez znak towarowy, a ponadto na pominieciu okoliczno$ci, iz dla
wykazania renomy wystarczy jej ustalenie na terytorium jednego panstwa czlonkowskiego UE,

7. bledne zastosowanie art 9 ust 1 lit c CTMR, polegajace na:

a. bezpodstawnym przyjeciu, ze znaki towarowe powoda nie mogly uzyskaé¢ renomy wskutek 3-letniego uzywania w
obrocie;



b. przyjeciu, iz zakres ochrony znaku towarowego (...) sprowadza sie do okreslonej formy graficznej zastrzezonej w
kolorach bialym i czarnym, i w efekcie blednego okreslenia zakresu ochrony wspolnotowego znaku renomowanego;

c. pominieciu dokonania oceny podobienstwa oznaczen pozwanych do kazdego ze znakéw towarowych powodow z
osobna, powolanych w pozwie;

d. bezpodstawne przyjecie, ze istnienie renomy oznaczenia (...) wyklucza mozliwo$¢ korzystania z renomy znaku
towarowego (...) przy jednoczesnym uznaniu, ze ewentualne skojarzenie oznaczenie (...) ze znakiem(...) mogloby
prowadzi¢ do skorzystania przez powoddéw z pozycji rynkowej pozwanych;

e. bezpodstawne dokonanie oceny dystynktywno$ci elementu(...) w oderwaniu od pryzmatu oznaczanych nim
towarow i ustug oraz okoliczno$ci rynkowych relewantnych dla polskiego odbiorcy;

8. niewlasciwe zastosowanie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zwanej dalej u.z.n.k., polegajace na:

a. braku zdefiniowania przez Sad zachowan pozwanych, ktore byly podstawa oceny, czy moga one w stanie faktycznym
sprawy stanowi¢ czyny nieuczciwej konkurencji;

b. braku zdefiniowania dobrego obyczaju kupieckiego, ktory bylby punktem odniesienia do dokonywania oceny
zachowania sie pozwanych w realiach faktycznych sprawy;

9. bledna wykladnie art. 10 ust. 1 uznk, polegajaca na przyjeciu, ze na gruncie tej ustawy ochronie podlegajg znaki
towarowe, na ktére zostala udzielona ochrona, gdy tymczasem przedmiotem ochrony sa oznaczenia odro6zniajgce
uzywane przez przedsiebiorce w obrocie gospodarczym bez wzgledu na okolicznoé¢, czy posiadaja ochrone
zapewniong przez prawo wylaczne czy tez takiej ochrony nie maja.

10. niewlaSciwe zastosowanie art. 10 ust. 1 uznk, polegajace na ograniczeniu zakresu badania oznaczen na gruncie
wskazanego przepisu jedynie do wspoélnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych na rzecz G.(...). i to tylko
dla jednego z nich, i pominiecie w calo$ci calej grupy oznaczen, tworzacych serie, uzywanych przez powodow dla
oznaczania ushug emisji programéw telewizyjnych w obrocie gospodarczym.

Powodowie wnieéli o zmiane zaskarzonego wyroku przez uwzglednienie powodztwa i zasadzenie zwrotu kosztéw
procesu za obie instancje, ewentualnie o uchylenie zaskarzonego wyroku w calosSci i przekazanie sprawy Sadowi I
instancji do ponownego rozpoznania.

W toku postepowania apelacyjnego doszlo do przejecia pozwanej (...) spolki z 0.0., przez spodtke Telewizja (...) sp. z
0.0. z siedzibg w W. (k. 1549 i n. pismo procesowe, k. 1553 i n. — odpis z KRS).

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Analize apelacji rozpocza¢ nalezy od zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. W ocenie Sadu Apelacyjnego zarzut
ten nie jest trafny. Sad Okregowy dostatecznie jasno przedstawil ustalenia faktyczne, ocene materialu dowodowego
oraz wyjasnil, jak rozumie majace zastosowane w sprawie przepisy prawa materialnego. Analiza poszczegdlnych
zarzutéw naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. prowadzi zreszta do wniosku, ze apelujacy nie tyle zarzucajg sporzadzenie
uzasadnienia niespelniajacego wymogéw okre$lonych w powyzszym przepisie, co braki w ustaleniach faktycznych
oraz nieprawidlowo$ci w zakresie prawnej oceny ustalonych faktéw, majace swoja przyczyne w nietrafnej wykladni
przepiséw prawa materialnego. Zdaniem Sadu Apelacyjnego zaskarzony wyrok poddaje sie kontroli instancyjnej, a
wobec tego podniesiony zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. nie moégl przynie$¢ zamierzonego przez powodow skutku.
Chybiony jest takze zarzut nierozpoznania istoty sprawy.

Przystepujac do oceny zarzutdéw naruszenia art. 233 ust. 1 k.p.c. w zw. z art. 227k.p.c., 229 k.p.c., 230 k.p.c., 231
k.p.c. i 316 k.p.c., nalezy zauwazy¢, ze w uzasadnieniu apelacji powodowie nie dokonali rozgraniczenia twierdzen



uzasadniajgcych zarzuty naruszenia prawa procesowego od twierdzen, ktérymi uzasadniali naruszenie przepiséw
prawa materialnego. Brak powolania konkretnych artykuléw kodeksu postepowania cywilnego w uzasadnieniu
apelacji dodatkowo utrudnial ustalenie, w czym konkretnie powodowie upatruja naruszenia niektéorych z tych
przepiséw. Sad Apelacyjny nie doszukal sie w apelacji wyjaénienia, w czym strona powodowa dostrzega naruszenie art.
316 k.p.c. stanowigcego w § 1, Ze po zamknieciu rozprawy sad wydaje wyrok, biorac za podstawe stan rzeczy istniejacy
w chwili zamkniecia rozprawy. Powodowie nie wyjasnili takze, w jaki spos6b Sad Okregowy mialby naruszy¢ art. 229
k.p.c.i230 k.p.c. (traktujace o faktach przyznanych i faktach, ktére Sad moze uznaé za przyznane) oraz art. 231 k.p.c.
(traktuje o mozliwosci zastosowania domniemania faktycznego). Powodowie nie wyjasnili robwniez, w czym upatrujg
naruszenia art. 227 k.p.c. Te zarzuty uznac trzeba wobec tego za chybione.

Zasadniczo stusznie powodowie zarzucaja natomiast Sagdowi Okregowemu czeSciowo bledng ocene zgromadzonego
materiatu dowodowego skutkujaca blednymi ustaleniami, jak réwniez zaniechanie oceny czeéci dowodéw oraz
niedokonanie, pomimo przedstawienia Sadowi materialu dowodowego, czeSci ustalen istotnych dla rozstrzygniecia
sprawy. Jest przy tym niewatpliwe, ze intencja skarzacych bylo wskazanie na naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. (w apelacji
wadliwie wskazano ust. 1).

Sad Apelacyjny, oceniajac zarzuty naruszenia przepiséw postepowania, odniesie sie obecnie do oceny raportu z badan
opinii publicznej z 15-24 lutego 2014 r., sporzadzonego przez (...) spolke z o.0. oraz pozostalych raportow, ktore
powinny postuzy¢ do dokonania dalszych ustalen faktycznych istotnych dla rozpoznania sprawy. Pozostale zarzuty
omowione zostana natomiast wraz z korespondujacymi z nimi zarzutami naruszenia prawa materialnego.

Niewatpliwie przedstawione badania opinii publicznej stanowi¢ moga dowdd na okoliczno$é rozpoznawalnoéci
znakow towarowych, naleza zatem do Srodkéw dowodowych, jakimi powodowie mogli wykazywaé renome znakéw o
nr C. (...), C. (...) i C. (...). W przypadku wykazania renomy, wyniki tych badan mogly by¢ takze pomocne dla oceny,
czy uzywanie przez pozwanych zakwestionowanych znakoéw (...) oraz (...) godzi w odrézniajaca funkcje wskazanych
wspolnotowych znakoéw towarowych. Ponadto badanie (...) stanowi dowdd na duza rozpoznawalno$é w Polsce
niektérych innych znakéw towarowych z serii, jak krajowy znak towarowy (...)

Zgodzi¢ sie trzeba z powodami, ze Sad Okregowy calkowicie pominalt w swoich ustaleniach tre$¢ badania
przeprowadzonego przez (...). Nie ocenil rowniez z nalezyta wnikliwoScia wynikow dwoch badan przeprowadzonych
we Francji. W ocenie Sadu Apelacyjnego zachodzi potrzeba uzupelnienia ustalen faktycznych na podstawie
wskazanych badan, w nastepujgcy sposob:

Badanie (...) przeprowadzono w celu zidentyfikowania wizerunku kanaléw nalezacych do (...) w zestawieniu
konkurencyjnym. Badanie to przeprowadzono w Polsce na widzach platnej telewizji. Powodowie stusznie wskazuja
wlagnie tak zdefiniowany krag odbiorcow jako ten, do ktérego winny byly odnosi¢ sie wszelkie ustalenia i
rozwazania Sadu Okregowego. Wprawdzie znak renomowany moze oddzialywa¢ takze poza sektorem, dla jakiego
zostatl zarejestrowany, jednakze takie oddzialywanie wystepowaé nie musi i nie warunkuje ono uznania znaku za
renomowany. O renomie znaku $wiadczy jego duza rozpoznawalno$¢ wérod relewantnego kregu odbiorcéw, tj.
kregu odbiorcow zainteresowanych nabyciem danej ustugi/towaru. Uslugi dostarczane przez powodéw i opatrywane
wskazanymi w pozwie znakami towarowymi sa kierowane do odbiorcow telewizji platnej, stusznie wiec powodowie
wskazuja, ze to rozpoznawalno§¢ wérod tego kregu odbiorcow, a dopiero w dalszej kolejnosci ogolnie wérdd
telewidzéw, powinna determinowac ocene, czy znaki: (...), oraz zyskaly renome.

Dla ustalenia renomy znaku towarowego determinujgce znaczenie ma kryterium iloéciowe - rozpoznawalno$c
znaku przez znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow. Badanie (...) mialo znacznie szersza teze, jego rola
bylo bowiem nie tylko ustalenie poziomu rozpoznawalnosci kanaléw z grupy (...), ale rébwniez wykazanie pozycji
poszczegblnych kanaléow na tle podobnych tematycznie kanalow nadawanych przez konkurencje, badano zatem
nie tylko rozpoznawalno$é¢ znakdéw towarowych stanowiacych logo poszczegdlnych kanaléw telewizyjnych, ale takze
ogladalno$é, oceny i opinie odbiorcéw o jakoSci tych kanaltow.



Wsrdd zbadanych przez (...) odbiorcow telewizji platnej w Polsce we wskazanym okresie 2014 roku kanat platny
»(...)rozpoznawalo 65% badanych, program ,(...)- 50%, ,(...)” - 57%, ,(...)” (znak krajowy) - 60%, ,(...)” - 55%
(k. 737 tabela, rubryka ,awareness”). Takie wyniki badania, w polaczeniu z prawidlowymi ustaleniami Sadu I
instancji dotyczacymi rozmiaru nakladéw powodowych spotek na reklame i sponsoring, jak tez uzyskanych nagréd
branzowych, sg wystarczajace dla uznania, ze wszystkie powyzsze znaki towarowe sa szeroko rozpoznawalne wsréd
wlaéciwego kregu odbiorcéw. Duza rozpoznawalno$é jest tez niewatpliwie pochodna wieloletniej obecnoéci na rynku
(w przypadku podstawowego znaku (...) od polowy lat 9o., za§ w przypadku serii/rodziny znakéw ze wspolnym
elementem najpozniej od jesieni 2011 r.) oraz intensywnosci wykorzystania znakow, ktore sg uzywane dla oznaczania
nadawanych kanaléw telewizyjnych, pozostajac stale widoczne dla widza w trakcie ogladania telewizji, a takze
wystepuja we wszelkich treéciach reklamowych i informacyjnych, ktore sie do tych kanalow odnosza, zar6wno w
przekazie telewizyjnym, internecie, jak i materiatach drukowanych (m.in. wszelkie drukowane programy telewizyjne).
Bezsporny jest tez fakt, iz (...)(platforma (...)ma obecnie w Polsce okolo 2 mln abonentéw. Oznacza to, Ze co najmniej
taka liczba, a w rzeczywistos$ci takze trudna do ustalenia w tym postepowaniu liczba domownikéw kazdego abonenta,
jest $wiadoma istnienia wielu znakoéw z serii (...) w tym takze znaku , ktory juz wezesniej pojawial sie jako element kilku
znakow towarowych, za$ od 2011 r. wprowadzony zostal do oznaczenia kazdego produktu pochodzacego od koncernu
(...), takze produktéw bedacych wynikiem kooperacji z (...). Znajduje sie on nie tylko w oznaczeniach wszystkich
kanalow telewizyjnych koncernu (...) ale takze w oznaczeniu oferowanych konsumentom pakietéw telewizji cyfrowej
powddek oraz na dekoderach (...)

Wykonane we Francji w 2006 r. badanie telefoniczne na 1002 osobach (k. 795 i n., thumaczenie od k. 813) przez
(...) oparte bylo na innych zasadach. Po pierwsze, nie bylo to badanie zawezone do kregu odbiorcow telewizji, a
tym bardziej wylgcznie telewizji platnej. Wylosowane osoby nie byly pytane o to, czy ogladaja telewizje i z jaka
czestotliwo$cig, czy maja dostep do telewizji platnej, czy tez nigdy nie korzystaly i nie sa zainteresowane odbiorem
platnych kanaléw telewizyjnych. Po drugie, badanie to rozpoczynalo sie od pytan o swobodne skojarzenia.

Przywotlane przez Sad Okregowy wyniki (4% wskazan na(...) dotyczyly pytania bardzo ogoblnego, pytano bowiem o
wszelkie skojarzenia poza dziedzina ekonomii i matematyki. Niewatpliwie nie mozna zatem z tego wyniku wyciagnac
wniosku, ze rozpoznawalno$é¢ (...) oraz samego(...) we Francji wynosila wowczas 4%. Swobodne skojarzenia i
rozpoznawalno$c sa bowiem odmiennymi kategoriami.

Nie mozna tez pomija¢ pozostalych wynikéw osiggnietych w tym badaniu. Znak (...)oderwany od jakiegokolwiek
kontekstu moze wywolywac r6zne skojarzenia. To wlasnie pokazala pierwsza cze$¢ badania z 2006 r., gdzie ten znak
— oprocz oczywistych skojarzen matematycznych, kojarzono m.in. z ko$ciolem, Czerwonym Krzyzem, aptekami oraz
flaga sgsiada Francji — Szwajcarii. Nie oznacza to jednak, ze dla okre$lonego sektora ustug, w tym przypadku ustug
telewizyjnych, znak ten nie jest laczony z koncernem (...). Warto zwréci¢ uwage na fakt, ze (...) byl pierwszym i jedynym
znakiem towarowym wymienianym w odpowiedzi na pytanie o spontaniczne skojarzenia z oznaczeniem (...)

Gdy nastepnie zapytano o znaki towarowe z symbolem (...) lub stowem (...), jakichkolwiek wskazan potrafilo dokonac
jedynie 45% respondentow, 13% wskazalo na media, przy czym 10% na (...) ktory w tym badaniu okazat sie najczesSciej
kojarzonym znakiem towarowym. Zaden inny znak towarowy nie osiggnal zblizonego wyniku (k. 801), na drugim
miejscu znalazl sie znak ,,(...)” spoza branzy mediéw, na ktéry wskazalo 6%.

Gdy pytanie zawezono do sektora medidow (wskazujac na prase, radio, telewizje, Internet i telefonie komoérkowa), 29%
ogodtu pytanych wskazalo na(...), za§ wéréd abonentow tej telewizji wskaznik wyniost 47%.

Niewatpliwie natomiast w roku 2006 slaba byla rozpoznawalno$¢ na rynku francuskim innych kanalow jako
pochodzacych od (...)(zestawienie k. 805). Zauwazy¢ w tym miejscu nalezy, Ze badanie to przeprowadzono przed
konsolidacja marek, ta nastapila bowiem w 2011 r. W 2006 r. znak ,(...) nie wystepowal np. w oznaczenia takich
kanalow jak (...) czy (...), zakres jego uzywania przez koncern(...)byt zdecydowanie mniejszy niz ma to miejsce od
jesieni 2011 r., kiedy wskazany (...) dodano do nazwy kazdego kanalu pochodzacego od tego przedsiebiorcy.



Kolejne badanie przeprowadzone we Francji w czerwcu 2014 r. sprawdzalo, czy znaki(...) i kojarza sie z (...) w
Swiadomosci odbiorcy francuskiego (k. 818 i n. badanie, k. 841 i n. tlumaczenie). Réwniez ono nie bylo ograniczone
wylgcznie do 0s6b korzystajacych lub zainteresowanych korzystaniem z telewizji platnej. Oceniajac badanie, Sad nie
uwzglednil tego, ze czym innym jest rozpoznawalno$¢ marki, a czym innym swobodne, spontaniczne skojarzenia
wywolywane przez dany znak, szczegblnie gdy znakiem towarowym jest symbol majacy wielorakie konotacje. Sad
uznal, ze o niskiej rozpoznawalnos$ci symbolu(...) §wiadczy m.in. to, Ze spontanicznie polaczylo go z (...) tylko 2%
respondentéw. Gdy jednak zwazy sie na wszystkie spontaniczne skojarzenia, poglad Sadu I instancji jest nie do
obrony. Po pierwsze, musi budzié¢ zastrzezenia wyciaganie kategorycznych wnioskéw dotyczacych rozpoznawalno$ci
znaku towarowego z odpowiedzi na tak ogo6lne pytanie. Sad Okregowy powinien byl zwrocié uwage, ze takze na
znak Czerwonego Krzyza, ktérego powszechna rozpoznawalno$¢ raczej nie powinna by¢ kwestionowana, wskazato
raptem 2% respondentéw. Wiekszos¢ kojarzyla za$ te znaki w sposob najprostszy: z krzyzem, plusem, koSciolem,
dodawaniem. Gdy wylaczono ze skojarzen matematyke, na(...) wskazalo 4%, ale podkreéli¢ trzeba, ze byt to jedyny
wskazany przez respondentow znak towarowy (k. 828). Gdy proszono o skojarzenia (...) z marka, (...)byl wskazywany
najczesciej, tj. przez 10% badanych, drugie miejsce zajal Czerwony Krzyz (6%), trzecim wskazaniem byla apteka (co
nie jest wskazaniem znaku towarowego).

Dla znaku graficznego omawiane badanie dalo znacznie lepsze wyniki. Spontanicznie z (...) skojarzylo go 11%
badanych, czeéciej wskazywano na Czerwony Krzyz, Szwajcarie i apteke. W grupie abonentéw (...) 28% respondentow
wskazalo na tenze (...), drugi byt Czerwony Krzyz z wynikiem 24%. W przypadku wyboru z zamknietej listy znak by}
kojarzony z (...) przez 62% respondentow, a w przypadku abonentéw (...) przez 79% (k. 832 i1 842). W odpowiedzi na
pytanie o przyczyne skojarzenia tego znaku wlaénie z (...), 44% respondentow wskazywato na powszechng znajomos¢,
a dalsze 20% wskazywalo, ze przyczyna skojarzenia byla grafika znaku: bialy krzyz na czarnym tle. Kolejne 4% (a
wsrod abonentéw 14%) wskazywalo na symbol na dekoderze (k. 833).

W ocenie Sadu Apelacyjnego wszystkie trzy opisane powyzej badania stanowia wiarygodny material dowodowy i moga
by¢ podstawa ustalen faktycznych w sprawie. Wbrew stanowisku Sadu Okregowego uznat trzeba, ze w powiazaniu
z pozostalym materialem dowodowym wskazuja one na uzyskanie renomy przez trzy znaki towarowe: ,,(...)", oraz .
Plynace z badan wnioski o duzej rozpoznawalno$ci znakéw (...)”, oraz sa wiarygodne réowniez w $wietle ustalen
Sadu dotyczacych wieloletniego intensywnego uzywania tych trzech znakow zaréwno we Francji, jak i w Polsce oraz
wykazanych istotnych nakladéow finansowych na promocje i reklame, a takze sponsorowanie wydarzen sportowych i
kulturalnych, w tym o wymiarze miedzynarodowym. Przypomnie¢ warto, ze w Polsce od 2011 r. wszystkie programy
grupy (...) zawieraja w swoim oznaczeniu symbol (...), przy czym pojawia sie on zaré6wno w formie (np. jako symbol
widoczny w trakcie emisji programu i w materiatach reklamowych) jak i w formie (...)”, np. w przypadku informacji
prasowych, w zestawieniach programoéw telewizyjnych, na liScie kanaléw. W obu postaciach fonetycznie przyjmuje
postaé stowa (...)

Symbol (...) jest takze obecny w nazwach kilu cyklicznych audycji telewizyjnych prezentowanych na kanatach C. (...), w
nazwach oferowanych ustug - pakietow telewizji platnej, w nazwach ustug dodatkowych (jak ,Wypozyczalnia(...)”) w
nazwie platformy cyfrowej (...)(poprzednio do 20 marca 2013 1. (...), a takze w firmie spolek (...) (...) S.A., a wcze$niej
takze(...) (...) sp.zo.0.(do 1 czerwca 2014 r.)i(...). (do 1 stycznia 2014 r.).

Przy ocenie rozpoznawalno$ci znakéw nie moze zosta¢ ponadto pominiete zestawienie réznorodnych wyrdznien
i nagrod, w szezegdlnodci dla (...) (...),(...) (...) i (...), ktére powodowie przedstawili na k. 700-701. Fakty te nie
byly kwestionowane przez pozwanych, za$ niewatpliwie kazde z takich wyrdznien przyczynia sie do zwiekszenia
rozpoznawalnoéci znaku towarowego.

W ocenie Sadu Apelacyjnego renoma kazdego z trzech powyzszych znakéw zostala przez powodoéw wykazana. W
szczegoblnosci znak zyskal duza rozpoznawalno$c i jest kojarzony przez znaczna cze$é wlasciwego kregu odbiorcow
ustug telewizyjnych ze spoétka (...)(...) i jej produktami. Rozpoznawalny jest takze jego najprostszy zapis, j. (...), tak
bowiem jest czesto uzywany w materialach prasowych (przykladowo k. 711, 718, 719, 722), a rozpoznawalnos¢ te
potwierdzaja réwniez wyniki przeprowadzonych we Francji badan opinii publicznej co do skojarzen wywolywanych



przez znak (...) lub stowo (...). Podkresli¢ przy tym trzeba, ze badania te wykazaly rowniez rozpoznawalno$é znaku
»(...)skoro nie byl on nawet (z wyjatkiem jednego pytania) prezentowany badanym, a mimo to przywoltywany byl wich
odpowiedziach. Mamy tu bowiem do czynienia z taka sytuacja, gdy (...) funkcjonuje jako nazwa sp6lki i oznaczenie jej
produktéw, w takim za$ przypadku skojarzenie symbolu (...) z (...) dowodzi rozpoznawalno$ci obu tych znakéw, taka
rozpoznawalno$¢ jest bowiem warunkiem sine qua non skojarzenia jednego znaku z drugim.

Ponadto powodowie wykazali, ze oznaczajac kanaly telewizyjne postuguja sie serig znakéw towarowych, ktérg
tworzg m.in. znaki wspolnotowe wymienione w petitum pozwu oraz wskazane przez powoddke polskie znaki krajowe,
zarejestrowane w Urzedzie Patentowym RP. Elementem wspo6lnym wszystkich znakéw slowno-graficznych tej serii
pozostaje znak , wymawiany jako slowo (...), a w zapisie przyjmujacy takze forme (...). Rzeczywiste uzywanie
rozbudowanej serii znakoéw z (...) trwa od jesieni 2011 r., kiedy to powddka zdecydowala sie na tzw. konsolidacje
wizerunkowa wszystkich jej marek. Przeprowadzila tez w zwigzku z tym akcje informacyjna: informowano, ze od
listopada 2011r.(...) wprowadza symbol (...) do oznaczania pozostalych kanalow tematycznych, m.in. ,(...)", (...)
(...)", »(...)7 1 (...)”, podajac przyczyny takiego ujednolicenia i prezentujac takze stowno-graficzna postaé kazdego z
ujednoliconych znakéw (k. 652). Ponadto spdtka(...) oznacza symbolem (...) niektdre cykliczne audycje telewizyjne
emitowane w ramach jej kanalow tematycznych (np. ,,(...)”, (...)”, ,(...) — k. 668). W odniesieniu do rynku polskiego
powodowie wykazali ponadto, ze(...) (lub ) uzywane sa do oznaczania platformy cyfrowej powodow ((...)) oraz
pakietow oferowanych klientom.

W $wietle przedstawionego materialtu dowodowego nie budzi watpliwoSci, ze w uzyciu jest ponad 10 znakow
towarowych (wspo6lnotowych oraz krajowych), znaki te sa rzeczywiécie uzywane na terenie Unii Europejskiej, z tego
co najmniej znaki wskazane w sentencji oraz P. (...), (...), H. (...)skladaja sie na serie uzywang zar6wno w Polsce jak i
we Francji, a dodatkowo w kazdym z tych krajow funkcjonuja dalsze znaki z serii (w Polsce m.in. krajowe (...) oraz(...)
we Francji m.in. wspélnotowe (...), (...), (...).

Cala seria oznaczen ma element wspolny — znak ,(...) w postaci pisemnej (...) lub w postaci graficznej . Z wyzej
opisanego badania rynku francuskiego wynika, ze znak (...) a tym bardziej jego postac graficzna , jest przez istotng
cze$¢ odbiorcow ustug telewizyjnych kojarzony wlasnie z produktami(...), innymi stowy jest rozpoznawany jako znak
identyfikujacy produkty i ustugi pochodzace od tego przedsiebiorcy.

Warto nastepnie zwroci¢ uwage na strukture znakéw pochodnych wzgledem (...) i, np. (...) P. (...) (...), (...) (...), K. (...)
Wida¢ wyraznie, ze skladajg sie one z odrebnego w kazdym przypadku oznaczenia odnoszacego sie do tematyki danego
kanatu (kolejno: kanal dla dzieci, kanal o tematyce przyrodniczo-geograficznej, kanal filmowy, kanal sportowy, kanat
life-stylowy o tematyce dotyczacej zywienia) oraz ze wspolnego oznaczenia (...) graficznie: , ktérego zadaniem jest
identyfikacja kazdego z tych kanalow jako produktu C.(...)

Nalezy zatem uznaé za udowodnione, ze w oczach odbiorcow znak (...) graficznie: , jest postrzegany jako glowny
wskaznik identyfikujgcy game ustlug pochodzacych od spoéiki (...)(...)

Tak wiec, przystepujac do oceny roszczen o ochrone znakéw towarowych trzeba mieé¢ na wzgledzie, ze mamy w tym
przypadku do czynienia z serig funkcjonujacych na rynku platnej telewizji znakéw towarowych, a trzy podstawowe,
pierwotne dla calej serii znaki C. (...), C. (...) i C. (...) cieszg sie renoma na terenie Unii Europejskiej. Elementem
spajajacym cala serie jest wykorzystanie elementu , bedacego samodzielnym znakiem towarowym, ktory w warstwie
fonetycznej funkcjonuje jako (...) a w zapisie przyjmuje takze postac (...). Ten znak stanowi zatem element integrujacy
a jednocze$nie wyr6zniajacy rodzine znakow towarowych strony powodowej, swoisty ,,podpis” dla calej serii znakow.

Wskazac trzeba, ze zakres uzywania serii znakoéw moze wplywaé na sposob jej postrzegania przez konsumenta do
tego stopnia, ze bedzie on sklonny kojarzy¢ ze znakami tworzacymi serie jakikolwiek znak zawierajacy z nimi element
wspoOlny, przy zalozeniu, ze znaki te odnosza sie do podobnych towar6w i ustug (por. opinia rzecznika generalnego E.
Sharpstone do wyroku C 234/06P, Il Ponte Finanziaria, znak towarowy Bainbrigde, pkt 101, Lex nr 309627).



Powodowie slusznie kwestionuja dokonang przez Sad I instancji ocene prawng powodztwa. Brak trafnej kwalifikacji
stanu faktycznego sprawy wynika z tego, ze Sad dokonal wadliwej wykladni przepisow rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, nie uwzgledniajac lub blednie
pojmujgc interpretacje wynikajaca z wyrokéw TSUE, analizujacych poszczegoélne pojecia z zakresu ochrony znakow
towarowych.

Wadliwa wykladnia pojecia odrézniajacego charakteru oznaczenia, bledna interpretacja pojecia renomy oraz
wlasciwego kregu odbiorcow, brak wlasciwego zrozumienia istoty i celu rozszerzonej ochrony znakéw renomowanych,
jak roéwniez brak nalezytego uwzglednienia przeslanek udzielenia ochrony prawnej serii znakéw towarowych,
doprowadzily Sad I instancji do nietrafnej oceny prawnej powodztwa, w tym w szczeg6lnoéci oceny ryzyka konfuzji
oraz dzialania na szkode zdolnoSci odrézniajgcej renomowanych znakéw towarowych przystugujacych powodom.

Niniejsza sprawa podlega rozpoznaniu na podstawie przepiséw rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26
lutego 2009 r. w sprawie wspodlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1, dalej rowniez jako: CTMR), ktore
weszlo w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Aktualno$é zachowuja jednak takze orzeczenia TSUE (poprzednio: ETS)
wydane pod rzadami rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1). Z uwagi na podobienstwo regulacji, adekwatne pozostaja takze orzeczenia
interpretujace przepisy dyrektywy 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 299, str. 25) oraz
poprzedniej dyrektywy 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., (Dz.Urz.UE.L 1989 Nr 40, str. 1).

W ocenie Sadu Apelacyjnego stanowisko, jakoby znak ,,(...) lub stowo ,,(...) w przypadku rynku uslug telewizyjnych
mialo charakter opisowy i oznaczalo wiecej telewizji, nie wytrzymuje krytyki. Pierwotnym, wyj$ciowym znakiem
towarowym dla calej serii jest znak (...Jodpowiadajacy takze firmie powodowej spolki. Sad Okregowy nie dostrzeg},
ze w tym znaku towarowym (...) nie niost nigdy informacji o ustudze w rozumieniu art. 7 CTMR. Slusznie podnosza
powodowie, ze to stowo (...)” ma charakter opisowy dla ustug telewizyjnych, co najmniej dla tej cze$ci Unii, w ktorej
jezyk francuski jest jezykiem ojczystym mieszkancow, a nie znak (...) lub stowo(...).

Charakter odr6zniajacy znaku towarowego nalezy ocenia¢ biorac pod uwage towary i ustugi, do ktérych znak ma sie
odnosic, a takze sposob postrzegania znaku przez wlasciwy krag odbiorcow, ktory sklada sie z przecietnych, wlasciwie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych konsumentéw tych towarow i ustug (wyroki Trybunatu: z 29
kwietnia 2004 r., w sprawach polaczonych C-456/01P i C-457/01P, Henkel, pkt 35, z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie
C-173/04P Deutsche SiSi-Werke, pkt 25, z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 Storck, pkt 25).

Zdaniem Sadu Apelacyjnego, symbol (...) nie ma opisowego charakteru, gdy odnosi sie do ustug telewizyjnych,
nadawania kanaloéw telewizyjnych, produkcji filmoéw i programoéw, a takze innych uslug i towaréw objetych klasami
9, 38, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej. Charakter opisowy dla takich ustlug maja przykladowo stowa: ,kanal” (fr.: ,,canal”,
ang.: ,channel”) i ,program”. Opisowy charakter maja takze niewatpliwie takie oznaczenia jak ,sport”, ,kuchnia”,
~news” — wskazujg one bowiem na rodzaj tre$ci dominujacych w danym kanale tematycznym. Oznaczenie (...) nie
daje sie zakwalifikowac jako niosace informacje opisowa o kanale telewizyjnym lub innych ustugach telewizyjnych.
Znakomitym dowodem na trafnoé¢ tej konkluzji sg zreszta zlozone do akt badania, w ktérych nigdy nikomu znak
(...) nie skojarzyl sie z jakakolwiek cechg jakiejkolwiek ustugi telewizyjnej, znacznej czesci respondentéow kojarzyt
sie natomiast z konkretnym dostawca takich uslug, co jednoznacznie wskazuje na zdolno$¢ oznaczenia (...) do
identyfikacji ustug i produktéw we wskazanej branzy z podmiotem (przedsiebiorca), od ktérego pochodza.

W orzecznictwie TSUE potwierdzona zostala m.in. zdolno$¢ odrézniajaca elementéw liczbowych w oznaczeniach stacji
telewizyjnych (wyrok z dnia 16 wrze$nia 2004 r. w sprawie C-329/02P, SAT.1, oraz opinia rzecznika generalnego F. G.
Jacobsa do tej sprawy, w szczegdlnoSci pkt 42 i 56 opinii, Lex nr 215253). Tym bardziej nie ma podstaw, aby odmowic
takiej zdolno$ci réznym symbolom matematycznym, w tym symbolowi +.

W znakach towarowych grupy (...) odnoszacych sie do uslug telewizyjnych, wykorzystywane sa skojarzenia z plusem,
jako czym$ pozytywnym, dodatnim, korzystnym, dobrym. Wykorzystana jest wiec marketingowa przydatnosc¢ tego



znaku, ktéry moze wywolywaé pozytywne skojarzenia, ale nie pelni w tym przypadku funkeji opisowej w rozumieniu
przepisow CTMR. Oznaczenie (...) nie niesie, w ocenie Sadu Apelacyjnego, informacji charakteryzujgcej kanat
telewizyjny lub audycje telewizyjna (...), w tym w szczego6lnoSci informacji co do iloSci dostarczanych ustug. Nie jest
zatem dla wskazanych ustug i produktéw opisowe w rozumieniu art. 77 ust. 1 lit. ¢ CTMR. Samodzielnie, a takze w
polaczeniu, w jakim wystepuje w innych znakach towarowych powodéw, nie niesie ono w szczegblnoéci informacji o
rodzaju, jakoSci ani iloSci oferowanych przez powodow towaréw lub ustlug. Wyjasénié tu trzeba, ze okreSlenia opisowe
dotyczace jako$ci towardw to np. informacje typu: ,gat. I”.

Jak wynika z powolanych wyzej orzeczen Trybunalu, ocena, czy dane oznaczenie ma charakter odrdzniajacy czy
wylacznie opisowy, nie moze nastepowac in abstracto, lecz odnosié sie musi do towarow/ustug, ktoére przedsiebiorca
oznacza danym znakiem. Trafne sg wskazane przez apelujacych przyklady, ze (...) nie mogloby raczej byc
zarejestrowane jako znak towarowy dla pomaranczy, jednak funkcjonuje z powodzeniem jako znak towarowy jednej
z telefonii komoérkowych, za$ (...), takze w postaci graficznej - nadgryzionego jablka, niosgce watpliwy tadunek
odrozniajacy dla sadownictwa, doskonale odréznia produkty jednego z producentéw sprzetu komputerowego.

Niewatpliwie symbol (...) wystepuje w pewnych obszarach rynku jako element oznaczen opisowych, w ocenie Sadu
Apelacyjnego nie pelni jednak takiej funkcji samodzielnie, lecz w polaczeniu z innymi opisowymi oznaczeniami. Nie
wystepuje przy tym wowczas jako element zlozonego znaku towarowego, lecz jako czeé¢ przekazu informacyjnego lub
reklamowego. Mozna to zilustrowaé nastepujacymi przyktadami:

W branzy kosmetycznej operuje sie niejednokrotnie oznaczeniami typu ,,25+”, ,,30+”, ,,40+”, ktore stanowia czytelny
komunikat dla konsumentdéw, ze dany produkt jest przeznaczony odpowiednio dla oséb od 25., 30., 40. roku zycia.
Takze w innych sektorach mozna spotka¢ taki wlasnie sposéb oznaczania wieku odbiorcow, do ktorych jest oferowany
produkt (np. filmy, gry komputerowe, puzzle, gry planszowe). Nie budzi jednak watpliwo$ci, ze opisowy charakter
ma w tym przypadku wylacznie cale oznaczenie. Pozbawienie plusa towarzyszacej mu liczby pozbawiloby znak (...)w
powyzszych przypadkach jakiegokolwiek przekazu informacyjnego (opisowego).

W matematyce plus, aby mdc pelié¢ swoja funkcje, rowniez musi albo towarzyszy¢ liczbie (moze odrbzniac
woweczas liczbe dodatnig od ujemnej), albo stanowi¢ elementem opisujacym rodzaj dzialania (dodawanie). To drugie
matematyczne zastosowanie wykorzystuje sie we wszelkich ofertach promocyjnych, ale takze w takim przypadku nie
sam plus, lecz cale wyrazenie pelni funkcje informacyjna (np.: ,,2+1 gratis”, ,+30%”). Symbole ,,(...) i ,,-,, pelnia ponadto
samodzielng funkcje informacyjna oznaczajac bieguny baterii.

Powyzsze mozliwoSci zastosowania (...) w matematyce lub do przekazania r6znych informacji nie wykluczaja jednak
ustalenia, ze w pewnych obszarach zycia gospodarczego znak ten zachowuje zdolno$¢ odrézniajaca, a w konsekwencji
moze by¢ stosowany w roli znaku towarowego. W niniejszej sprawie istotna jest ocena znaku (...)w dzialalnosci
zwigzanej z produkcja i emisjg programow telewizyjnych, a takze innego rodzaju ustugami telewizyjnymi. Dla takich
ustug bowiem uzywane sa znaki powodéw zawierajace(...), takie ustugi oznaczyta réwniez plusem strona pozwana.

Sad Apelacyjny nie zgadza sie z twierdzeniem, ze symbol (...) zachowuje znaczenie opisowe dla kanaléw i programoéw
telewizyjnych, oznaczajac ,wiecej” lub ,dodatkowy”. Gdyby tak bylo istotnie, to oznaczenie (...) nadawaloby
sie wylacznie do oznaczania produktu ,dodatkowego” w odréznieniu od ,podstawowego”. Nietrafno$¢ takiego
rozumowania najlepiej odda zastosowanie wskazanej interpretacji do oznaczen niektérych kanatow nadawanych
przez powodéw. Zdaniem Sadu, nie ma podstaw do zakladania, ze odbiorca telewizyjny uznaje (...)” za kanal
telewizyjny ,dodatkowy” lub oferujacy ,,wiecej” programu telewizyjnego, a tak musialoby by¢, gdyby za trafne uznaé
tezy pozwanych i Sadu I instancji. Z cala pewnoS$cia wlasciwy krag odbiorcoéw nie uwaza, ze ,,(...)jest wersja dodatkowa
lub oferujaca wiecej w stosunku do podstawowego kanatu (nieistniejacego) o nazwie (...). Nieudana bedzie tez proba
ustalenia, czeg6z to wiecej miatoby byé w kanalach(...), (...) czy programie H. (...) i w odniesieniu do jakich uslug
podstawowych. Takze w oznaczenia takich jak (...) czy (...) (znak krajowy, ktorego ochrony powodowie nie dochodzili,
jednakze wskazali go w podstawie faktycznej powddztwa, na potwierdzenie istnienia rozbudowanej serii znakéw



towarowych wykorzystujacych symbol (...)) nie chodzi o podkreslenie bogatszej tre$ci lub wiekszej dawki telewizji w
poréwnaniu z jakimi$ innymi (nieistniejacymi) wersjami tych kanaléw tematycznych.

Zdolno$¢ odrozniajaca, znaku dla rynku ushug telewizyjnych nie powinna zatem budzi¢ zadnych watpliwosci. Tym
bardziej nie ma postaw do zakwestionowania charakteru odr6zniajacego obu znakéw towarowych ,(...)”, stownego i
slowno-graficznego.

Nalezy ponadto podkredlic, ze na skutek dlugotrwalego i intensywnego uzywania trzech znakéw towarowych dla
oznaczania ushug oferowanych przez powddki, tj. oznaczenia oraz (...)(zarébwno w wersji slownej jak i stowno-
graficznej), jak réwniez na skutek rdéznorodnych dzialan marketingowych (reklama, sponsorowanie wydarzen
sportowych i kulturalnych) oznaczenia te niewatpliwie zyskaly renome. Wobec tego, nawet jezeli pierwotna zdolno$¢
odrdzniajaca znaku , a takze (...) - bedacego elementem slownego znaku towarowego ,,(...)”, dla ustug zwigzanych
z telewizja byla umiarkowana, to niewatpliwie znaki te w toku dlugotrwalego i intensywnego uzytkowania przez
powodow nabyly na rynku ustug telewizyjnych duza zdolnoé¢ odroézniajaca, co wiaze sie zreszta nierozlacznie z ich
renoma. O ile bowiem z latwoScia mozna sobie wyobrazié¢ znak o silnym charakterze odr6zniajacym nie bedacy
jednak znakiem renomowanym, to odwrotne zalozenie, ze moze istnie¢ znak renomowany nie majacy charakteru
odroézniajacego (choc¢by nabytego wskutek intensywnego uzywania) jest wewnetrznie sprzeczne. Renoma przejawia
sie bowiem wlasnie w fakcie kojarzenia przez znaczng czes$é wlasciwego kregu odbiorcow znaku towarowego, ktérym
opatrzono produkt lub ustluge, z przedsiebiorea, od ktérego towar/usluga pochodzi.

Zgodnie z Art 12 (b) CTMR, wspolnotowy znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania stronie
trzeciej uzywania w obrocie oznaczen dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartoSci, pochodzenia
geograficznego, czasu produkeji towaru lub §wiadczenia ustugi, lub tez innych wlaéciwoéci towaréw lub ustug pod
warunkiem, ze uzywanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Przepis ten ogranicza zatem zakres
ochrony wylacznie w przypadku oznaczen wypelniajacych powyzsza definicje. Jednoczeénie przepis ten okresla zakres
uprawnien podmiotéw trzecich do siegania po dane oznaczenie opisowe, stanowiace element wspolnotowego znaku
towarowego.

Jak to wyjasniono jeszcze na tle art. 6 ust. 1 lit. b pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
(zgodnie z tym artykulem uprawniony do znaku towarowego nie moze zabroni¢ osobie trzeciej uzywania w handlu
wskazdwek dotyczacych rodzaju, jakoSci, iloéci, zamierzonego przeznaczenia, warto$ci, pochodzenia geograficznego,
daty produkcji towaréw lub §wiadczenia ustug lub innych cech charakterystycznych towaréw lub ushug, o ile osoba ta
uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle), sens takiego ograniczenia ma na celu zapewnienie,
by wszyscy przedsiebiorcy mogli uzywaé oznaczen opisowych. Jednak wymoég dostepno$ci oznaczen nie moze w
zadnym razie stanowi¢ samoistnego ograniczenia skutkéw znaku towarowego, bedacego dodatkowym w stosunku
do ograniczen przewidzianych wyraznie w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy. Nalezy w tym wzgledzie podkresli¢, ze aby
osoba trzecia mogla powolywac sie na ograniczenia skutkow znaku, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy,
opierajac sie w tym kontekscie na wymogu dostepnoéci stanowigcym ratio legis tego przepisu, konieczne jest, by
uzywana przezen wskazowka odnosila sie, jak chce ten przepis, do jednej z cech towaru lub uslugi sprzedawanych
przez te osobe trzecia (por. pkt 44-47 wyroku C-102/07, Adidas przeciwko Marca Mode). Podkresli¢ trzeba z cala
moca, ze konkurenci wlasciciela znaku towarowego, zawierajacego elementy opisowe nie sa uprawnieni do uzywania
takich wskazowek w charakterze znaku towarowego, a jedynie w celu opisu dostarczanych przez siebie towar6w lub
ustug (por. opinia rzecznika generalnego Damasa Ruiza-Jaraba Colomera do sprawy C-102/07, pkt 77).

Aby lepiej zobrazowac zasady pozwalajace oceni¢, czy dane oznaczenie ma charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust.
1lit. ciwart. 12 lit. b CTMR, warto odwola¢ sie do dwdch orzeczen, ktore wskazala strona pozwana, blednie uznajac,
Ze wspierajq one jej stanowisko. Sa to: wyrok TSUE z 10 marca 2011 r., C-51/10 P (Technopol) oraz wyrok Sadu UE z 5
kwietnia 2006 ., T-202/04 (Madaus AG). W pierwszej z tych spraw odmowiono rejestracji znaku ,,1000” dla towaréw
nalezgcych do klasy 16 klasyfikacji nicejskiej, ktéra obejmuje m.in. czasopisma, w tym czasopisma z krzyzéwkami i
rebusami, gazety. Trybunat uznal, ze z punktu widzenia zainteresowanego kregu odbiorcow istnieje bezposrednie i
konkretne powiazanie miedzy oznaczeniem ,1000” a niektorymi wlasciwoSciami omawianych towaréw. Oznaczenie



»1000” odsyla bowiem do ilo$ci, bedzie natychmiast i bez glebszego zastanowienia postrzegane przez zainteresowany
krag odbiorcéw jako opis wlasciwos$ci rozpatrywanych towaréw, a zwlaszeza liczby stron, a takze opublikowanych w
nich prac i rebus6w lub ilo$ci informacji, albo hierarchicznego rankingu zawartych w nich odniesien (pkt. 26 wyroku).

Z kolei w wyroku T-202/04 Sad uznal, ze przedrostek , Echina”, obecny w znakach ,Echinacin” i ,Echinaid” stanowi
element opisowy, okreslajacy rosline o nazwie ,echinacea”. Element , Echina” stanowil wiec czytelna dla nabywcow
informacje o skladzie nabywanego przez nich produktu. Wskazana roslina byta bowiem jednym ze sktadnikéw obu
produktow.

Sa to zatem w obu przypadkach stany zupelnie r6zne od stanu faktycznego niniejszej sprawy, w ktorej nie sposob
uznad, aby znak (...)dla rozpatrywanych ustug telewizyjnych mogl by¢ zakwalifikowany jako informacja o ich rodzaju,
jakosci, iloéci, przeznaczeniu, wartosci lub innej wlasciwosci. Znak ten moze co najwyzej, jak to juz zostalo wskazane,
przez wzbudzenie pozytywnych skojarzen nie$¢ pewna warto§¢ marketingowa, wspomagaé lub ultatwiaé tworzenie
pozytywnego wizerunku marki, to jednak wykracza poza rozumienie pojecia jakoSci, rodzaju i warto$ci w ujeciu art.
12 lit. b (a takze art. 7 ust. 1 lit. ¢) CTMR.

Sad Apelacyjny nie znajduje wobec powyzszego podstaw do uznania, ze symbol (...)w oznaczeniu ,,(...)” byl wskazéwka
odnoszacg sie do cechy ustug telewizyjnych oferowanych przez pozwanych.

Stusznie podnosza powodowie, ze jezeli pozwany chcial powigza¢ w Swiadomosci odbiorcow kanal nadawany
poprzednio jako (...), z kanalem (...), to mog}l ten efekt osiagnac bez uciekania sie do dzialan godzacych w sile
odro6zniajacg renomowanych znakéw towarowych strony powodowej i stwarzajacych ryzyko konfuzji z serig znakow
powodowej spolki. Najprostszym sposobem bylo przemianowanie (...) na (...) (na marginesie, pod taka wla$nie nazwa
funkcjonuje wskazany kanal od czasu udzielenia zabezpieczenia przez Sad Okregowy). Pozwany mdg}l zastosowac takze
inne oznaczenia, sugerujace zwiazek programu z jego wersja podstawowa (np. (...), E.), a nie kolidujace ze znakami
powodow.

Wobec funkcjonowania na rynku od wielu lat obu znakéw ,,(...)” oraz znaku jako znaku rozpoznawczego réznorodnej
oferty telewizyjnej pochodzacej od koncernu telewizyjnego (...) i wylacznie od niego, nie mozna uzna¢ dzialania
pozwanych polegajacego na wykorzystaniu znaku (...) w nazwie wlasnego kanalu telewizyjnego za uzywanie tego
oznaczenia zgodnie z uczciwymi praktykami w obrocie gospodarczym.

Powyzsze uwagi o braku charakteru opisowego znaku(...) dla danych uslug odnosza sie takze do oznaczenia jednego
z programdw nadawanych w kanale P. (...) pod nazwa ,(...). Takze w tym przypadku plus nie opisuje ustugi, opisuje
ja bowiem slowo ,,(...)”, to ono informuje telewidza, jakiego rodzaju tre$ci moze sie spodziewaé w tym programie.
Strona pozwana, ktora jest od lat obecna na rynku telewizyjnym, nie mogta nie dostrzec praktyki spoétek z grupy ,,(...)”,
polegajacej na oznaczaniu symbolem ,,(...) takze wybranych cyklicznych programéw emitowanych w poszczeg6lnych
kanalach. Oznaczenie wobec tego przez pozwanego jednego z programoéw nadawanych na ,,(...)” nazwg ,,(...) musi byé
ocenione jako proba nieuczciwego skorzystania z pozycji renomowanych znakoéw towarowych serii (...) lub dzialanie
wymierzone w zdolno§¢ odrbzniajaca znakéw towarowych powddek, ktére stusznie podkreslaja, ze to wieloletnie
funkcjonowanie na rynku ustug telewizyjnych znakow towarowych powodek z plusem, wykazane naklady finansowe
oraz konsekwentna od jesieni 2011 r. polityka konsolidacji wizerunkowej marek z zastosowaniem symbolu(...)
jako lacznika calej serii, spowodowaly, ze znaczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcow kojarzy (...)z produktami
telewizyjnymi spélek z grupy (...)

Gdy zwazy sie, ze program ,(...)” nadawany byl przez pozwanego wlasnie w kanale ,P. N. (...)”, cho¢ grupa P.
ma kilka innych kanaléw tematycznych, to trudno odméwic racji powodom, ktoérzy wskazuja, ze takie zachowanie
pozwanego jedynie spotegowalo ryzyko konfuzji wéréd odbiorcéw. Tym bardziej, ze wskazany kanal telewizyjny
strony pozwanej byl takze reemitowany przez strone powodowa. Dostepnos§é w pakietach (...) kanalu pozwanego,
ktéry z (...) przemianowano na (...), nadajac dodatkowo w jego ramach program (...) mogl niewatpliwie wywolaé u



cze$ci odbiorcow bledne przekonanie o pochodzeniu tych uslug od spotek powigzanych kapitatowo z (...), wzglednie
przekonanie o kooperacji (...) i P. w tym zakresie.

Nie zasluguje na uwzglednienie stanowisko pozwanych, jakoby powodki zgodzily sie na uzywanie oznaczenia (...),
gdyz kanal ten byl reemitowany przez platforme (...). Pozwani przemilczeli, ze wskazany kanal nadawany byl na
podstawie koncesji jako kanal P.. Strony laczyta umowa o reemisje kanatu P. przez (...) S.A. na platformie (...), a
zatem abonenci (...) mieli zagwarantowany dostep takze do tego kanalu. Zmiana nazwy kanalu P. na P. N. (...) zostala
dokonana bez zmiany koncesji i bez uprzedniej renegocjacji umowy z powodka. Strona powodowa byla natomiast
zwiazana umowami z abonentami (...). Poniewaz kanal P. (...) byl w istocie przemianowanym kanalem P. nadawanym
na podstawie tej samej koncesji, to odmawiajac reemisji spornego kanalu powodowie naraziliby sie na rozwigzanie
umow przez cze$¢ abonentdéw. Z punktu widzenia abonentéw byloby to bowiem kwalifikowane jako zmiana oferty. W
rzeczywistoSci wiec, nie cheac zagrozié¢ wlasnym interesom ekonomicznym, strona powodowa nie mogta bez ingerencji
sadu (postanowienie zabezpieczajace zakazujace uzywania oznaczenia) podjaé¢ zadnych dzialan, ktére ograniczylyby
rozmiar naruszen praw do jej znakow towarowych przez strone pozwang. Nie jest to rownoznaczne ze zgoda na
uzywanie przez konkurentéw znaku(...) a fakt reemisji kanatu (...) na platformie (...) nie oznacza braku naruszenia
praw powodow przez pozwanych.

Niewatpliwie istnienie serii znakoéw towarowych powoddéw zawierajacych element (...) wzmagalo ryzyko tego, ze
odbiorcy uznajg kanatl ,,P. N. (...)”, w ramach ktérego nadawany jest program ,(...)”, jako powiazany z ,,(...), bedacy
wynikiem kooperacji obu konkurentéw lub powiazan gospodarczych pomiedzy nimi. W ocenie Sadu Apelacyjnego
powodowie stusznie wskazywali, ze takie realne ryzyko zwiazane ze stosowaniem powyzszych znakow jest tym wieksze,
iz rynek ushug telewizyjnych podlega zmianom, dochodzi na nim do réznego rodzaju transakcji, przejeé i fuzji, w
ktorych przecietny odbiorca ustug telewizyjnych — konsument nie jest dobrze zorientowany.

Nie mozna zgodzi¢ sie z pozwanymi, ze odbiorca uslug telewizji platnej jest konsumentem szczegoélnie Swiadomym
podejmowanych decyzji handlowych, ktéry z zainteresowaniem zbiera szczegdlowe informacje o ustudze. Wedtug
pozwanych wysoki poziom uwagi i ostroznosci jest konsekwencjg okolicznos$ci, ze podjecie decyzji o skorzystaniu
z uslug wiaze sie z comiesiecznymi zobowigzaniami finansowymi. W ocenie Sadu Apelacyjnego, odbiorca telewizji
platnej na etapie wyboru platformy, z ktérej ustug bedzie korzystal, poréwnuje dwa parametry: cene i dostepnosé tych
kanaléw, ktorymi jest szczegblnie zainteresowany, a ktore nie wystepuja w pakietach oferowanych przez konkurencje.
Mniejsze znaczenie maja dla niego na etapie dokonywania wyboru oferty pozostate dostepne w danym pakiecie kanaly,
zwlaszcza jesli obecne sa w ofercie obu konkurentéw (czyli nie réznicuja konkurencyjnych ustug dostepu do telewizji
cyfrowej), a tym bardziej nie przywigzuje on szczegoblnej wagi do przeksztalcenn na rynku mediow (fuzje, przejecia
i r6zne formy kooperacji), nie jest przeciez inwestorem, a jedynie konsumentem ustlug telewizji platnej. Uslugi te
sq obecnie powszechnie dostepne, o czym $wiadczy takze ilo§é polskich abonentéw obu konkurencyjnych platform
cyfrowych (lacznie ponad 4 miliony abonentéw, czyli ponad 4 miliony gospodarstw domowych). Sa to zatem ushugi,
z ktorych korzystaja masowo przecietni konsumenci, o przecietnym a nie podwyzszonym poziomie uwagi. Poziom
spoczywajacych na odbiorcach obcigzen finansowych jest nieznaczny, istnieje tez zawsze mozliwo$é wypowiedzenia
umowy, nieprzedluzenia jej na okres nastepny, jak tez zmiany operatora (zmiany platformy). Odplatnoéc za ushugi
telewizyjne nie stanowi znaczacej pozycji w budzecie domowym, niewatpliwie wieksze koszty miesieczne wiaza sie
chocby z dostawa energii elektrycznej czy z ogrzaniem mieszkania. Nie mozna wiec zgodzi¢ sie z pozwanymi, ze rodzaj
zaciagnietych zobowigzan wplywa na wysoki poziom uwagi i ostroznosSci na etapie wyboru abonamentu. Tym bardziej
nie ma podstaw, aby przyjmowac, ze konsumenci zachowuja podwyzszony poziom uwagi co do pochodzenia kazdego
kanalu telewizyjnego, juz po zawarciu umowy, na etapie korzystania z wykupionych ustug. Nie zasluguje zatem na
aprobate poglad pozwanych, ze mimo podobienstwa znakéw powodow i oznaczenia pozwanych, nie istnieje ryzyko
wprowadzenia w blad konsumentow.

Ponadto, niezaleznie od ryzyka konfuzji zauwazy¢ trzeba, ze praktyka pozwanych godzila w sile odro6zniajaca
renomowanych znakéw nalezacych do (...) w tym znaku . Powodowie mogli wiec przeciwstawi¢ sie takim dzialaniom



nawet wowczas, gdyby nie istnialo ryzyko wprowadzenia w blad, gdyz znaki renomowane korzystaja z szerszej
ochrony, m.in. z ochrony przed dzialaniami szkodzacymi ich charakterowi odrdézniajacemu.

Zarowno charakter odrozniajacy, jak i renoma znaku towarowego musza byé¢ oceniane z uwzglednieniem sposobu
postrzegania tego znaku przez wlasciwy krag odbiorcow, skladajgcy sie z przecietnych, wlaéciwie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsadnych konsumentéw towaréw i ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany dany znak
(wyrok C-252/07, Intel, pkt 34, wyrok w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 34; wyrok w sprawie
C-375/97, General Motors, pkt 24, a takze wyrok w sprawie C-301/07, Pago pkt 21 — 25 i pkt 27).

Z przywolanego orzecznictwa wynika, ze pojecie ,renoma” zaklada pewien stopien znajomoSci we wihadciwym
kregu odbiorcow. Wlasciwym kregiem jest krag odbiorcow zainteresowany towarami lub uslugami opatrywanymi
wspo6lnotowym znakiem towarowym, czyli w zaleznoSci od sprzedawanych towaru lub ustugi, badz to ogét odbiorcow,
badz wezszy ich krag, przykladowo dane $rodowisko zawodowe. Nie mozna wymagaé, aby znak towarowy byl
znany okreslonemu odsetkowi tak zdefiniowanego kregu odbiorcow. Wymagany stopien znajomo$ci nalezy uwazac
za osiagniety, gdy wspolnotowy znak towarowy znany jest znaczacej czeSci kregu odbiorcéw zainteresowanych
towarami lub uslugami, ktérych on dotyczy. Przy badaniu tej przestanki sad krajowy musi uwzglednié¢ caloksztah
istotnych okoliczno$ci sprawy, czyli w szczegolnoSci udzial danego znaku towarowego w rynku, intensywno$¢, zasieg
geograficzny i dlugotrwalo$¢ jego uzywania, a takze naklady poczynione przez wlasciciela w celu jego wypromowania.
Przeslanke dotyczaca renomy nalezy uwazaé za spelniong w ujeciu terytorialnym, gdy wspolnotowy znak towarowy
cieszy sie renoma w istotnej cze$ci obszaru Unii Europejskie;j.

Pojecie renomy zaklada zatem istnienie pewnego progu wiedzy, ktory jest osiagniety wtedy, gdy znak towarowy
jest znany znacznej czeSci odbiorcéw potencjalnie zainteresowanych oznaczonymi nim towarami lub uslugami na
znaczacej czesci terytorium unijnego. Wyzej przedstawione ustalenia pozwalajg uznac, ze wskazywane przez powodki
jako renomowane trzy znaki towarowe, rzeczywiécie renome taka osiagnely. Ciesza sie one duza rozpoznawalnoécia
zaréwno na rynku polskim jak i na rynku francuskim. Tymczasem, zwazywszy na obszar i ludno$¢ obu krajéw, znaczna
rozpoznawalno$¢ nawet tylko w jednym z tych panstw czlonkowskich bylaby juz wystarczajaca dla przyjecia istnienia
renomy na obszarze Unii Europejskiej (por. wyrok TSUE z dnia 6 pazdziernika 2009 r. w sprawie C-301/07 Pago
International).

Niewatpliwie za znak renomowany uzna¢ nalezy takze znak towarowy P., cieszy sie on bowiem dostatecznie duza
rozpoznawalno$cig w Polsce, ktéra moze by¢ uznana za istotng cze$¢ Unii Europejskiej. Z renomy tej Sad Okregowy
wyprowadzil jednakze dowolny wniosek, jakoby wykluczala ona mozliwo$¢ korzystania z renomy znakéw nalezacych
do (...). Sad nie wyjasnil, na czym opiera swoje przekonanie, ze nie jest mozliwe naruszenie praw do znaku towarowego
przez konkurenta, ktéory ma na danym rynku réwnorzedng lub silniejsza pozycje. Zatozenie, jakoby do naruszen
dochodzi¢ moglo tylko ze strony stabszych konkurentéw, nie wytrzymuje krytyki ani na tle przepisow CTMR i prawa
wlasno$ci przemyslowej, ani na tle przepis6w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dowolna jest ocena Sadu Okregowego, jakoby to (...) moglo odnie$é korzysci z funkcjonowania znaku (...). Strona
pozwana nie przedstawila zadnych dowodow, ktore potwierdzalyby te kontrowersyjna teze, a Sad Okregowy wykazatl
sie brakiem zrozumienia istoty ochrony renomowanych znakdw towarowych przed tzw. rozmyciem, czyli oslabieniem
zdolno$ci odrézniajace;.

Odnoszac sie do oceny dowodu w postaci badania M. B., zauwazy¢ wypada, ze wskazuje ono jedynie na to, ze w
pierwszej kolejnoSci spontanicznie wymieniane sg kanaly spelniajace lgcznie nastepujace kryteria: sa bezplatne,
powszechnie dostepne na obszarze catego kraju i pochodza od polskich nadawcow(k. 1018). Tylko cztery kanaly, (...),
(...), P.i (...) (wszystkie spelniaja powyzsze kryteria) osiagnely w tym badaniu wynik wskazan powyzej 25% (k. 1018).
Na podstawie tego badania nie mozna jednak ustalié¢ poziomu rozpoznawalno$ci poszczeg6lnych kanaléw, nie pozwala
na to przyjeta metodologia. Badajacy pytali bowiem respondentéw o wskazanie znanych im kanaloéw. Nie dziwi wiec,
ze najpierw wskazywano kanaly bezplatne, ogdélnodostepne, w tym dwa kanaly telewizji publicznej. Dalsze odpowiedzi
musialy sie juz r6znié, oferta dostepna na rynku jest bowiem bardzo szeroka, w konsekwencji w badaniu respondenci



wymienili w sumie ponad 150 nazw kanaléw. Jest watpliwe, aby badani mieli ochote wymieniaé¢ kilkadziesiat, a
nieraz nawet wiecej znanych im kanaléw. Poprzestawali zapewne na podaniu pierwszych kilku lub kilkunastu nazw,
ktore przyszly im w czasie badania na my$l. W badaniu nie ujawniono przy tym, ile kanaléw wymieniali przecietni
ankietowani, a takze jaka byla minimalna i maksymalna liczba kanaléw wskazana przez jednego respondenta. Badanie
odpowiedzialo wiec na pytanie, jakie kanaly sa najczesciej spontanicznie wymieniane, nie mozna jednak twierdzié,
ze tylko taki procent os6b zna dany kanal. Nie mozna przyjaé, ze dowodzi to, iz pozostala cze$¢ badanych nie znala
kanaltow, ktoérych nie wymienila.

Nie mozna zgodzié sie ze stanowiskiem pozwanych, ktoérzy z wynikow tego badania wyciagaja wniosek, jakoby (...)
bylo rozpoznawane tylko przez 14,8% konsumentow, a pozostale 85,2% nie rozpoznawalo tej marki i tego kanalu.
Sami autorzy badania nie przedstawiaja takiego wniosku, nie odnosza sie w ogole do rozpoznawalno$ci obu marek,
lecz postuguja sie specyficzna kategoria: ,znajomo$¢ spontaniczna” kanatu telewizyjnego. Wspomniana ,,znajomos$é
spontaniczna” zbadana zostala przez zadanie pytania o to, jakie kanaly respondent kiedykolwiek widzial lub o nich
styszal (k. 1015v.). Gdy zwazy sie, ze respondenci wymienili w tym badaniu ponad 150 kanalow, to zajecie pozycji
jedenastej (a sibdmej, gdy uwzgledni sie wylacznie kanaly platne) przez (...)nie moze by¢ uznane za dowod jego malej
rozpoznawalnosci (k. 1018).

Na podstawie tego badania nie da sie ustali¢, czy respondenci wymieniali wszystkie znane im kanaly. Badanie
to nie moze zatem by¢ uznane za dowod podwazajacy wnioski wyplywajace z obszernego, wiarygodnego
materialu dowodowego przedstawionego przez strone powodowa na okoliczno$¢ renomy wskazanych trzech znakéw
towarowych oraz rzeczywistego uzywania pozostalych znakéw z serii zawierajacej znak .

Problemem wplywu tzw. rodziny znakoéw towarowych na prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad TSUE zajmowal
sie w wyroku z 13 wrzes$nia 2007 r., C-234/06P (Bainbrigde). Zgodnie z tym wyrokiem, w przypadku ,rodziny” lub
»serii” znakow towarowych prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad wynika z faktu, ze konsument moze blednie
oceni¢ pochodzenie czy zZr6dlo towarow lub ustug oznaczanych zgloszonym znakiem towarowym i niestusznie zalozy¢,
ze znak ten stanowi cze$¢ tej rodziny czy serii znakéw (pkt 63 wyroku). Trybunal podkreslil przy tym, ze strona
powolujaca sie na serie znakdw musi przedstawié¢ dowod uzywania liczby znakow wystarczajacych dla utworzenia serii.

Strona powodowa wykazala, ze na rynku uslug telewizyjnych funkcjonuje seria znakéw towarowych, ktora tworza
wskazane znaki wspdlnotowe, jak i znaki krajowe, dla ktérych wspélnym elementem pozostaje w kazdym przypadku
pogrubiony bialy znak (...) na czarnym tle, ktéremu w warstwie fonetycznej oraz zapisie stownym odpowiada stowo (...)
Znaki te sa rzeczywiScie uzywane. Trzy spoSrdd nich obecne sa na istotnej czeSci rynku unijnego od okolo 20 lat i ciesza
sie renoma, kolejne funkcjonuja od roku 2011, kiedy to sp6lka (...) wprowadzila polityke oznaczania plusem wszystkich
nalezgcych do niej kanalow. Kazdy ze znakdéw towarowych, ktore weze$niej oznaczaly dane kanaly, otrzymal wowczas
dodatek w postaci (...) i w tej postaci jest obecny na rynku juz od ponad czterech lat. Niewatpliwie uzywanie tych
znakoéw jest rzeczywiste takze przy uwzglednieniu kryteriow iloSciowych, skoro stale opatrzone sa nimi wlasciwe
kanaly (znaki sa widoczne w rogu telewizora dla kazdego widza ogladajacego dany kanal), a ponadto wersji stownej lub
slowno-graficznej uzywa sie w materialach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w tym takze zestawieniach
programow telewizyjnych czy to w wersji papierowej, czy tez na stronach internetowych.

W ocenie Sadu Apelacyjnego przedstawione w sprawie dowody daja podstawy do ustalenia, ze wlaSciwy
krag odbiorcow (telewidzowie), w odniesieniu do ustug telewizyjnych rozpoznaje znak (...) zarébwno w postaci
matematycznej, w formie fonetycznej (...), w formie pisemnej (...)jak i w formie zastrzezonej $wiadectwem C. (...), jako
znak przynalezny do spéiki (...)

Nalezy uznaé, ze na skutek intensywnego uzytkowania, renomy trzech wyzej wskazanych znakéw towarowych i
kilkuletniego uzywania wielu innych znakéw tworzacych rodzine (serie), dla ktorej lacznik stanowi znak , ma on
obecnie bardzo duza zdolno$¢ odrézniajaca produkty powodowych spoélek na rynku ustug telewizyjnych.



W dalszej kolejnosci nalezy dokona¢ oceny podobienstwa zakwestionowanego znaku do znakéw towarowych
przystugujacych powodom, podobienistwa oznaczanych nimi uslug, a nastepnie zanalizowa¢, czy wystepuje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, w szczegbdlnosSci w przypadku znakéw nierenomowanych.

Trybunal Sprawiedliwo$ci w wyroku z dnia 6 pazdziernika 2009 r., C-301/07 (Pago) stwierdzil, ze: ,, Artykul 9 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego chroni wspélnotowy znak towarowy w
odniesieniu do towaréw lub usltug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktoérych zarejestrowano ten wspoélnotowy znak
towarowy. Pomimo jednakze jego brzmienia oraz zwazywszy na ogo6lng systematyke i cele systemu, w jaki wpisuje
sie art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia, ochrona majacych renome wspoélnotowych znakéw towarowych nie moze by¢
mniejsza w przypadku uzywania oznaczenia dla towaréw lub ustug identycznych lub podobnych anizeli w przypadku
uzywania oznaczenia dla towaréw lub uslug niepodobnych. Nalezy wiec przyznad, iz art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
chroni majgcy renome wspdlnotowy znak towarowy rowniez w odniesieniu do towaréw lub ustug, podobnych do tych,
dla ktorych zarejestrowano wspolnotowy znak towarowy” (por. pkt 17-19).

Ryzyko konfuzji nie stanowi warunku udzielenia ochrony znakom renomowanym. Stwierdzenie ryzyka konfuzji jest
natomiast przestanka udzielenia ochrony pozostalym znakom towarowym powodoéw, objetych pozwem. Chodzi o
znaki, ktorym powodowie nie przypisywali renomy i nie dowodzili jej w tym postepowaniu. W przypadku znakéw
renomowanych wystarczajace jest wykazanie dzialania na szkode odrézniajgcego charakteru tych znakow.

Kryteria oceny podobienstwa znakéw i prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad byly przedmiotem licznych
wypowiedzi TSUE. Wskaza¢ trzeba w szczegblnoSci wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. C-251/95, Sabel p-ko Puma (Lex
nr113636), w ktérym Trybunal wyjasnil, ze:

sKryterium prawdopodobieistwa wprowadzenia w blad, ktore obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia z
wezedniejszym znakiem towarowym, przewidziane w art. 4 ust. 1lit. b) pierwszej dyrektywy 89/104/EWG majacej na
celu zblizenie ustawodawstw Panistw Czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, nalezy interpretowac
w ten sposdb ze zwykle skojarzenie, ktore moze pojawic sie w §wiadomosci odbiorcéw w przypadku dwdch znakow
towarowych w zwiazku z podobnymi tre$ciami semantycznymi nie jest samo w sobie wystarczajacym powodem
do stwierdzenia, ze istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w rozumieniu tego przepisu. Pojecie
prawdopodobienstwa skojarzenia nie stanowi alternatywy dla pojecia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad,
lecz stuzy doprecyzowaniu jego zakresu.

Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad nalezy oceniaé calo$ciowo, biorac pod uwage wszystkie czynniki istotne
dla stanu faktycznego sprawy. Ta calo$ciowa ocena wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobienstwa
rozpatrywanych znakéw towarowych powinna sie opiera¢ na calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez te znaki,
z uwzglednieniem w szczegblnosci ich elementéw odrézniajacych i dominujacych. Z brzmienia art. 4 ust. 1 lit. b)
dyrektywy, w ktorym mowa jest o istnieniu prawdopodobiefnistwa wprowadzenia w blad opinii publicznej, wynika,
Ze sposdb postrzegania znakow towarowych przez przecietnego konsumenta konkretnego rodzaju towar6éw lub ustug
odgrywa decydujaca role w calo$ciowej ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad. Przecietny konsument
postrzega zwykle znak towarowy jako calo$c¢ i nie dokonuje analizy jego poszczeg6lnych szczegdtow.

W im wiekszym stopniu wczeéniejszy znak towarowy bedzie posiadal charakter odrdzniajacy, tym wieksze jest
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad. Nie jest wiec wykluczone, ze podobienstwo koncepcyjne wynikajace z
faktu, ze oba znaki towarowe uzywaja obrazoéw o podobnej tresci znaczeniowej, moze stwarzaé¢ prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad, w przypadku gdy wczes$niejszy znak towarowy posiada szczegoélnie odrézniajacy charakter,
samoistny lub ze wzgledu na renome, jaka cieszy sie wérod odbiorcow.”

W wyroku z dnia 27 listopada 2008 r. C-252/07 (Intel) Trybunal wyjasnil, ze: ,,Artykul 4 ust. 4 lit. a) pierwszej
dyrektywy 89/104 o znakach towarowych nalezy interpretowaé w ten sposob, Ze istnienie miedzy wcze$niejszym
renomowanym znakiem towarowym a pdzniejszym znakiem towarowym zwigzku w rozumieniu wyroku z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux winno by¢ oceniane calo$ciowo, przy



uwzglednieniu wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w okolicznoéciach danej sprawy. Okolicznos$é, ze p6ézniejszy
znak towarowy przywodzi przecietnemu, wlaSciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsgdnemu
konsumentowi na my$l wezeSniejszy znak towarowy, jest jednoznaczna z istnieniem miedzy kolidujacymi ze soba
znakami zwigzku w rozumieniu wyzej wymienionego wyroku.” W tym samym wyroku TSUE wskazal, ze: ,Im
bardziej odrozniajacy jest wcze$niejszy znak towarowy - czy to samoistnie, czy to w wyniku uzyskania charakteru
odrézniajacego w nastepstwie uzywania - tym bardziej prawdopodobne jest, ze wlasciwemu kregowi odbiorcow
skonfrontowanemu z identycznym lub podobnym pézZniejszym znakiem towarowym nasunie sie my$l o weze$niejszym
znaku towarowym” (pkt 54).

Zwiazek miedzy kolidujacymi ze soba znakami istnieje bezwzglednie w przypadku prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, czyli wowczas, gdy wladciwy krag odbiorcéw moze uznaé, ze towary lub ustugi sprzedawane pod
weze$niejszym znakiem towarowym i towary lub ustugi sprzedawane pod p6Zniejszym znakiem towarowym pochodza
z tego samego przedsiebiorstwa lub przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo (wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r. w
sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 17; z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i
02 (UK), pkt 59).

Podkresli¢ ponadto trzeba, ze znak uzywany dla towaréw identycznych lub bardzo podobnych musi pozostawac¢ w
wiekszej odleglosci, jesli chodzi o podobienstwo do chronionego znaku.

Bledne jest stanowisko strony pozwanej, ktéra przekonywala, iz usluga w postaci produkeji i nadawania kanalu
informacyjnego ,,P. N.(...)” nie jest podobna do oferty powodowych spoélek, skoro (...) nie emituje wlasnego kanatu
informacyjnego. Pozwany probuje zawezi¢ rozumienie pojecia podobienstwa lub identyczno$ci towaréow i ustug. Sad
Apelacyjny nie dostrzega jednak podstaw do takiej fragmentacji istotnego w sprawie segmentu ustug, aby nadawac
pelna odrebnoé¢, pelny indywidualizm kazdemu rodzajowi kanalu tematycznego i uznawaé go za niepodobny do
kanaléw o innej tematyce. W obu przypadkach mamy do czynienia z produkcja i nadawaniem kanaloéw i programow
telewizyjnych, co wiecej w obu przypadkach sg to kanaly telewizji platnej, dostepne na platformach cyfrowych.

Zgodnie z orzecznictwem Sadu UE, aby dokona¢ oceny podobienistwa omawianych towaréw lub ustug nalezy
uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek tych towaréw lub ushlug. Czynniki te
obejmuja w szczego6lnoéci charakter towarow, ich przeznaczenie, sposéb uzywania, podobnie jak to, czy towary te
konkuruja ze soba, czy tez sie uzupelniaja. (wyrok z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas, pkt 33, wyrok
z dnia 7 wrze$nia 2006 r. w sprawie T-133/05, dot. znaku PAM-PIM, pkt 28-29). Ponadto towary moga zosta¢ uznane
za identyczne, jesli towary oznaczone weze$niejszym znakiem towarowym nalezg do kategorii bardziej ogolnej, objetej
wnioskiem o rejestracje znaku towarowego (wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-388/00, pkt 53).

Zastosowanie powyzszych kryteriéw do okoliczno$ci rozpoznawanej sprawy prowadzi do wniosku, ze uslugi, ktore
strona pozwana opatrywata znakiem (...) (zar6wno kanal(...) jak i audycja telewizyjna (...), sg identyczne w rozumieniu
art. 9 ust. 1 lit. b) CTMR z uslugami, dla ktérych zarejestrowano znaki wspolnotowe strony powodowej. Strona
pozwana prébuje w sposéb nieuprawniony przeprowadzi¢ rozroznienie zasadzajace sie na tym, ze (...) nie nadaje
kanatlu informacyjnego, co zdaniem pozwanych oznacza, ze brak nie tylko identyczno$ci, ale nawet podobienstwa
uslug. Poréwnanie zakresu rejestracji znakow towarowych strony powodowej, w tym w szczegolnosci trzech znakow
uznanych przez Sad za renomowane, z ustugami, ktére strona pozwana opatrywala spornymi oznaczeniami (produkcja
i emisja kanalu telewizyjnego oraz audycji telewizyjnej), przy uwzglednieniu powyzszego dorobku orzecznictwa,
prowadzi do wniosku, ze ustugi strony pozwanej mieszcza sie w kategorii ustug, dla ktérych zarejestrowano znaki
towarowe na rzecz G.(...) Nalezy zatem uzna¢ te uslugi za identyczne w procesie kwalifikacji ustalonego stanu
prawnego pod przepisy CTMR. Identyczno$¢ ushig stwarza natomiast wymog, aby oznaczenia strony pozwanej
znajdowaly sie w wiekszej odleglosci, roznily sie w wiekszym stopniu od znakéw towarowych strony powodowe;j.

Sad Okregowy nie rozwazyl nalezycie zbieznoSci fonetycznej, podobienstwa kompozycyjnego i wizualnego
porownywanych znakéow w Swietle wszystkich istotnych okolicznosci sprawy, jak te, ze podmioty wystepujace po
obu stronach procesu dzialaja w tym samym segmencie rynku i adresuja identyczne produkty do tego samego kregu



odbiorcow, przy czym produkty docieraja do finalnego odbiorcy w ten sam sposob, przez platformy cyfrowe. Sad nie
wzial pod uwage tego, ze identyczno$é towaré6w moze rdownowazy¢ mniejsze podobienstwo znakow.

W ocenie Sadu Apelacyjnego rozpatrywany znak poprzez uzycie elementu (...), wykazuje podobienistwo do serii
znakow towarowych, o ochrone ktorych wystepuja powodki. Po pierwsze, zastosowanie plusa, dotychczas uzywanego
dla ustug telewizyjnych wylacznie przez powodki, wskazuje na skopiowanie koncepcji, na jakiej zasadzaja sie znaki
powddek. Skopiowanie koncepcji jest przy tym ewidentne, gdy uwzgledni sie bezsporny pomiedzy stronami fakt, ze
strona pozwana pierwotnie nosila sie z zamiarem nadania swojemu znakowi formy nastepujacej: , o czym nawet
poinformowano opinie publiczna. Dopiero pisemna interwencja powod6w sprawila, ze doszlo do korekty oznaczenia
przez nadanie (...) formy nawigzujace do pisma recznego, a wersja pierwotna nigdy faktycznie nie zostala przez strone
pozwang zastosowana do oznaczenia jej kanatu.

Thumaczenie pozwanego, ze siegniecie po znak (...)mialo na celu jedynie powigzanie kanatu (...) z kanalem P. nie jest
przekonujace. Taki efekt pozwany mogt osiggnac¢ stosujgc neutralne i uzywane dosé czesto dla uslug telewizyjnych
oznaczenia. Mogl zastosowaé praktyke ogolnie przyjeta w tej branzy, tj. numeracje kanaléow (jak to zresztg uczynit
po wydaniu przez Sad I instancji postanowienia zabezpieczajacego, zastepujac znak ,,(...) stylizowang cyfra 2), moglt
uzy¢ dodatkow typu (...) lub (...), ktére rzeczywiScie maja charakter opisowy, akcentujac pochodnosé kanalu tak
oznaczonego od kanatu podstawowego. Zdecydowal sie jednak na zastosowanie znaku (...), ktéorym do tej pory swoje
kanaly oznaczal wylacznie (przy czym od roku 2011 - w przypadku kazdego swojego kanatu) koncern (...)

Kazdy ze znakéw towarowych powodek, z wyjatkiem samego znaku , jest kombinacja (...) ze slowem, ktoére zawiera
w sobie mniej lub bardziej bezpos$rednio wyrazong informacje o rodzaju kanalu tematycznego (wyjatkiem jest kanal
»(-..)”, w ktorym komponent stowny nie informuje o rodzaju treSci nadawanych na tym kanale). To wlasnie ten
(...)stanowi lacznik calej serii znakéw, element wyrdzniajacy, ktory pozwala odbiorcy zidentyfikowaé dang ustuge jako
pochodzaca od (...) Jedyny wyjatek od tej reguly stanowia znaki ,(...)” i, gdzie identyfikacja nastepuje poprzez cala
tre$¢ znaku, a nie wylaczenie przez (...) (...) otrzymaly w 2011 r. miedzy innymi kanaly, ktére wczeé$niej przez lata
nadawane byly bez tego dodatku, jak (...) czy P., a w Polsce takze kanat A. K..

Plus ze znakéw towarowych powddek wystepuje w postaci graficznej jako pogrubiony bialy znak na czarnym tle.
W przypadku znakéw slowno-graficznych oznaczajacych kanaly telewizyjne powddek plus ten jest umieszczany
w niektorych przypadkach na koncu, wowczas poprzedza go stlowny komponent znaku (np. (...)). W innych za$
przypadkach znajduje sie na poczatku, lekko ponizej nastepujgcego po nim stowa, np. (...). Przyklady uzywanych przez
powodki oznaczen przedstawiajac sie nastepujaco:

W ocenie Sadu Apelacyjnego ta zmiennoé¢, gdy chodzi o rozmieszczenie poszczegblnych elementéw znakdéw wskazuje,
ze odbiorca, spotykajacy sie ze znakiem (...) nie réznicuje znakéw, jako pochodzacych od sp6iki (...)albo od podmiotéw
trzecich (np. pozwanych) na tej podstawie, ze element (...) zamieszczono w tym lub innym miejscu. Wida¢ natomiast
wyraznie, ze element (...) jest ,podpisem” calej serii, to on identyfikuje poszczegblne ustugi, jako pochodzace z
jednego zrdodla. Jest on bowiem tym elementem, ktoéry w odniesieniu do ustug telewizyjnych kojarzy sie odbiorcy z
ustugami (...), co jest wynikiem zaréwno intensywnego uzywania plusa na oznaczenie tych ushug, jak i braku w tym
segmencie rynku przez wiele lat jakiegokolwiek konkurencyjnego produktu, ktéry takze oznaczony bylby przy pomocy
symbolu(...)lub stowa (...).

Niewatpliwie koncepcja spornego znaku pozwanych jest podobna do koncepcji znakéw strony powodowej. Pozwany
nie ma przy tym racji, twierdzac, ze podobienstwo koncepcyjne zniweczone jest przez to, ze znaki powodéow zwykle
przyjmuja ksztalt podluzny, tymczasem znak ma forme kwadratu, podzielonego na dwa prostokaty: wezszy z napisem
(...) 1 szerszy z napisem N. i pogrubionym bialym plusem w prawym gérnym rogu. W ocenie Sadu Apelacyjnego ten
znak wykazuje wiele podobienstw do znakéw uzywanych przez powodéw. Przy tym zauwazy¢ trzeba, ze podobnie
jak wiekszoé¢ znakow towarowych strony powodowej, tak i znak pozwanej jest znakiem zlozonym, tj. sklada sie z
odrebnych znakéw, a zakwestionowany przez powoddéw element(...)jest w przypadku powodéw nie tylko elementem
wspolnym dla serii znakéw, ale takze samodzielnie zarejestrowanym znakiem towarowym.



Nie budzi watpliwosSci w orzecznictwie, ze uzywanie znaku towarowego moze polegac¢ takze na uzywaniu go wspdlnie
z innymi oznaczeniami, w znaku ztozonym (np. wyroki Trybunatu C-553/11, Proti oraz z 18 lipca 2013 r., C-252/12,
Specsavers). Wobec tego naruszenie prawa do znaku towarowego moze réwniez nastapié¢ przez umieszczenie go przez
strone naruszajaca w jej ztozonym oznaczeniu i taka wlasnie sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie, w ktorej spor
ogniskuje sie wylacznie wobec prawa do uzywania znaku (...) przez strone pozwang, w tym jako elementu sktadowego
znaku (...)

Sad Okregowy przydal nadmiernego znaczenia odmiennej kolorystyce tta stosowanej przez obie strony. Z materialu
dowodowego sprawy wynika, ze powodowie stosuja r6zna kolorystyke w réznych znakach towarowych, wspodlne jest
jedynie umieszczenie plusa i slowa (...) zawsze na czarnym tle, pozostale napisy sa jednakze umieszczane na tle
barwnym. Zastosowanie pomaranczowego waskiego paska, jako tla dla stlowa P., stanowigcego jeden z elementéw
wspohtworzacych zlozone oznaczenie (...) nie stanowi zatem argumentu, ktoéry eliminowalby podobienstwo miedzy
(...) wykorzystanym przez pozwanych a (...) zastrzezonym jako znak towarowy powodow.

Kluczowe znaczenie ma tu znak (...), ktory — jak juz tu wielokrotnie wskazano — zostal w okreslonej formie graficznej
zarejestrowany przez G.(...) jako samodzielny znak towarowy. Istota sprawy sprowadzala sie zatem do oceny, czy znak
ten jest podobny do plusa w zlozonym znaku, jakim zaczeli sie postugiwac pozwani.

W wersji graficznej oba znaki (...) r6znia sie w pewnych szczegolach, charakter (...) strony powodowej mozna okresli¢
jako techniczny, maszynowy (proste linie, wyrazne katy). (...) pozwanych nasladuje pismo reczne, znak namalowany
pedzlem lub narysowany narzedziem pisarskim pozostawiajacym pogrubiong linie. Znaki te wykazuja tez jednak
istotne podobienstwa. W obu przypadkach naniesiono znak (...) pogrubiona biala kreska na ciemnym i stonowanym
tle - w przypadku (...) jest to czeri, w przypadku (...) doé¢ ciemny niebieski. Wprawdzie strona pozwana odstgpila,
na skutek interwencji powddek, od pierwotnego zamystu uzycia (...) wrecz tudzaco podobnego do , jednak w ocenie
Sadu Apelacyjnego po zlagodzeniu linii znaku (...) w oznaczeniu (...) ten nadal przywodzi na my$l powyzszy znak
zarejestrowany na rzecz G. (...) Zaprezentowane odwzorowanie znaku pokazuje tez, ze bialy (...) w graficznym
przedstawieniu znaku pozwanego wyraznie rzuca sie w oczy, w ocenie Sadu Apelacyjnego jest tym elementem, ktory
najbardziej skupia na sobie uwage odbiorcy. Jest nieco wiekszy od czcionki liter w wyrazie N. i wyraznie wiekszy
od czcionki, ktérg napisano wyraz P., wyr6znia sie tez poprzez samotne polozenie powyzej napisu N. i oddzielonego
przerwa napisu P.. To wszystko powoduje, ze w zlozonym oznaczeniu graficznym P. N. (...) to wlasnie (...) najpierw
zauwazany i najsilniej zauwazalny.

W wersji fonetycznej(...) w oznaczeniu pozwanych przyjmuje dokladnie te sama postac, co w wersji powoédek. W
obu przypadkach jest tez wymawiany jako ostatni element znaku (tak m.in. w renomowanym znaku (...), a takze
miedzy innymi (...), (...)). Nie oznacza to jednak w tym przypadku, ze jest elementem, do ktérego odbiorca przywiazuje
mniejsza wage, tym bardziej ze w wymowie pada na to slowo, bedace ostatnia sylaba, silny akcent. W ocenie Sadu
Apelacyjnego krotkie, jednosylabowe, akcentowane stowo w tym przypadku przyciaga uwage odbiorcy.

W zapisie stownym lub przy uzyciu symbolu matematycznego plus ten prezentuje sie silg rzeczy identycznie w znakach
powddek i pozwanych (,,(...) i (...)). Podobienstwa fonetycznego oraz podobienstwa wizualnego wersji stownych nie
nalezy przy tym lekcewazy¢, gdyz z tymi warstwami odbiorca telewizji rowniez ma bardzo czesty kontakt (w przypadku
wersji pisanej: lista kanalow, zestawienia programow telewizyjnych, publikacje prasowe poswiecone danym kanalom,
wszelkie inne informacje pisemne, zas$ w przypadku wersji fonetycznej wszelkie reklamy i wzmianki w telewizji i radiu).

Calo$ciowa ocena wizualnego, koncepcyjnego i fonetycznego podobienstwa znakéw wskazuje zatem na ryzyko
wprowadzenia odbiorcy ustug telewizyjnych w blad co do pochodzenia uslugi. Odbiorca, ktory do tej pory spotykal
sie ze znakiem(...) wylacznie w przypadku rozbudowanej oferty strony powodowej, moze bowiem co najmniej nabrac
przekonania, ze identyczna w rozumieniu art. 9 ust. 1lit. b) CTMR usluga, opatrzona znakami uzywanymi przez strone
pozwana, pochodzi od podmiotu powiazanego gospodarczo z (...)lub jest wynikiem kooperacji P. z (...), co wypelnia
przeslanke ryzyka konfuzji konsumenckiej, godzac zaréwno w prawa tej spolki, jak i w prawa licencjobiorcy oraz
wlaéciciela platformy (...), spokki (...) S.A.



Z uwagi na duza rozpoznawalno$¢ trzech znakéw renomowanych powoddw oraz z uwagi na zastosowanie plusa
jako wyrazistego lacznika, swoistego ,,podpisu” dla bardzo rozbudowanej rodziny rzeczywiécie uzywanych znakow
towarowych, ktéorymi oznaczane sg ustugi telewizyjne pochodzace od strony powodowej, zachodzi realna obawa, ze
przecietny, wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny odbiorca ustug telewizyjnych uzna, iz ustugi
oferowane przez pozwanych, tj. kanal tematyczny (...) oraz program (...) pochodza od przedsiebiorstwa powigzanego
gospodarczo ze spolka (...) wzglednie powstaja w wyniku kooperacji z ta sp6tka. Ryzyko takie jest tym wieksze,
ze kanal pozwanej (przed zmiang nazwy byl to (...)) jest dostepny takze na platformie (...), co zwieksza jeszcze
ryzyko wprowadzenia konsumentéw w blad co do pochodzenia tego kanatu. Takiego ryzyka wywolania falszywego
wyobrazenia o zwigzkach gospodarczych miedzy stronami, a w konsekwencji blednego wyobrazenia o pochodzeniu
ushug, nie usuwa sam fakt, ze oprocz plusa w nazwie kanatu figurowato takze stlowo P.. Jak bowiem stusznie podnosi
strona powodowa konsument bedgcy przecietnym odbiorca ustug telewizyjnych nie musi by¢ i zwykle nie jest dobrze
zorientowany w przeksztalceniach, jakie zachodza wéréd dostawcow takich ustug, nie $ledzi polaczen, przejeé i
réznych form kooperacji podejmowanych przez firmy telewizyjne.

W przypadku nazwy programu (...) nie bylo juz natomiast zadnych elementéw, ktore moglyby zmniejszyé¢ ryzyko
uznania przez odbiorcow, ze jest to kolejny produkt grupy (...), kolejna audycja powodéw sygnowana (...)

W tym miejscu warto jeszcze przytoczy¢ stanowisko Sadu UE wyrazone w wyroku z 20 stycznia 2010 r., w sprawie
T-460/07, Life Blog (pkt 73), w ktérym wskazano, ze:

Jezeli zlozony znak towarowy zostal utworzony za pomoca zestawienia odrebnego elementu z innym znakiem
towarowym, to ten ostatni znak, nawet jesli nie stanowi dominujacego elementu zlozonego znaku towarowego, moze
zachowa¢ w nim niezalezng pozycje odrozniajacg. W takim przypadku zlozony znak towarowy i ten inny znak moga
zosta¢ uznane za podobne.”

W ocenie Sagdu Apelacyjnego wysoka rozpoznawalno$¢ renomowanych znakéw , (...) i wéréd odbiorcow ustug
telewizyjnych powoduje, ze u odbiorcy bardzo szybko pojawia sie skojarzenie stowa (...) i znaku (...), takze nieznacznie
znieksztalconego, jak to ma miejsce w przypadku znaku uzytego przez pozwanych, wlasnie z tymi trzema znakami
towarowymi strony powodowej. Wbrew przekonaniu Sadu Okregowego wskazany (...) stal sie znakiem bardzo
dystynktywnym dla ustug, dla ktoérych zostal zastrzezony. Wprawdzie oznaczenie to nie jest samo w sobie szczegblnie
fantazyjne, oryginalny byl jednak koncept zastosowania (...)dla oznaczenia produkecji telewizyjnej, jako elementu
odrozniajacego produkty (...) od produktéw jej konkurentéw. Na rynku ushug telewizyjnych dominowaly bowiem i
nadal dominuja nazwy bedace zbitka sylab lub liter oznaczajacych producenta telewizyjnego, w polaczeniu z cyframi
odroézniajacymi poszczegdlne kanaly danego producenta. Oryginalny byl takze pomyst wypromowania samego znaku,
ktéry obecnie przez znaczna cze$¢ odbioréw kojarzony jest z (...), a nastepnie zastosowanie znaku jako elementu
integrujacego calg serie znakdéw towarowych, ktérymi strona powodowa oznacza swoje roznorodne ustugi. Nalezy tez
mie¢ na wzgledzie, ze odbiorcy czesto stykaja sie z tymi znakami rowniez w formie (warstwie) pisemnej i fonetyczne;j.

Uzna¢ zatem nalezy, ze w przypadku obu zakwestionowanych przez powddki oznaczen uzywanych przez pozwane
istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad co do pochodzenia ustug, co wypelnia hipoteze art. 9
ust. 1lit b) CTMR, dajac tym samym powodkom prawo zakazania pozwanym uzywania tych oznaczen.

Niezaleznie od powyzszego powddki wykazaly, ze uzywajac obu spornych znakéw strona pozwana dzialala na szkode
odro6zniajacego charakteru renomowanych znakéw ,(...)i (art. 9 ust. 1lit c CTMR). Zostalo bowiem udowodnione, ze
oznaczenie (...) w wersji pisanej jak i w wersji graficznej przywodzi odbiorcom ustug telewizyjnych wylacznie jednego
dostawce takich ustug — spotke (...). Jest to przy tym wynik zamierzonej strategii (...), ktéra postawila na identyfikacje
rynkowa jej produktéw wlasnie przez wskazany znak i od lat prowadzi konsekwentne dzialania ugruntowujace
duza rozpoznawalnoé¢ znaku , m.in. przez przeprowadzenie w 2011 r. konsolidacji wizerunkowej swoich marek. W
takiej sytuacji dzialania pozwanych spolek, ktore probowaly wprowadzi¢ oznaczenie + do nazw wlasnego kanalu
i audycji telewizyjnej, prowadzily w perspektywie do rozwodnienia znaku renomowanego (...) Szkodzily jego sile
identyfikacyjne;j.



Z dzialaniem na szkode charakteru odrézniajacego znaku towarowego (rozmyciem, oslabieniem znaku towarowego)
mamy do czynienia, gdy zdolno$é¢ tego znaku do identyfikowania towaréw lub ustug, dla ktérych znak zostal
zarejestrowany i jest uzywany, jako pochodzacych od wlasciciela tego znaku, jest oslabiona z uwagi na wywolane
uzywaniem przez osobe trzecia identycznego lub podobnego oznaczenia rozmycie tozsamoéci znaku towarowego i
jego wizerunku w oczach odbiorcéw. Ma to miejsce zwlaszcza wowcezas, gdy znak towarowy, ktory weze$niej wzbudzal
bezpoérednie skojarzenie z towarami lub ustugami, dla ktorych zostal zarejestrowany, nie jest juz w stanie dtuzej
dziala¢ w ten sposéb (por. wyrok TSUE z 18 czerwca 2009 r., C-487/07, L'Oreal, pkt 39).

Jest oczywiste, ze w przypadku wystepowania na rynku ustug telewizyjnych produktéw pochodzacych od réznych
przedsiebiorcow, a opatrzonych (...) znak ten wkrotce utracilby zdolno$¢ wywotania u odbiorcy skojarzenia miedzy
produktem a konkretnym przedsiebiorcg, utracilby w ten sposoéb swo6j odroézniajacy charakter. Poniewaz cala
koncepcja identyfikacji gamy produktéw (...) zasadza sie na asocjacji pomiedzy znakiem a znakami towarowymi(...)
(stownym C. (...) oraz slowno-graficznym C. (...)), uznac nalezalo, ze dzialania pozwanych szkodza tym trzem znakom,
a nie wylgcznie znakowi .

W ocenie Sadu Apelacyjnego, spelnione zatem zostaly przestanki udzielenia ochrony znakom towarowym strony
powodowej zar6wno na podstawie art. 9 ust. 1lit. b) CTMR, jak i na podstawie art. 9 ust. 1 lit. ¢c) CTMR — w zakresie
trzech znakéw o wykazanej renomie.

Niewatpliwie dzialania pozwanych byly szkodliwe takze dla calej serii nierenomowanych znakéw zawierajacych ,
jednakze Sad Apelacyjny uznal, ze w przypadku pozostalych znakéw z serii szkodliwo$¢ ta ma charakter wtérny,
wynika bowiem przede wszystkim z dzialania na szkode znaku towarowego , stanowigcego wspélny element
identyfikujacy serie, oraz z dzialania oslabiajacego skojarzenia tego znaku z dwoma innymi renomowanymi znakami
towarowymi, tj. i (...). Stad tez Sad Apelacyjny stanal na stanowisku, ze dla udzielenia pow6dkom naleznej ochrony
wystarczajace jest odniesienie sie w sentencji wyroku do tych trzech znakéw renomowanych, ktére sa kluczowe dla
zachowania zdolno$ci odrézniajacej pozostalych znakow z serii, jako znakdéw wskazujacych na pochodzenie ustug i
produktéw od koncernu (...)

Odpowiadajac na zarzuty apelacji pozwani powolali sie na wyrok Sadu UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie
T-591/13 ze skargi Groupe (...) przeciwko OHIM na decyzje o oddaleniu sprzeciwu skarzacej wobec rejestracji znaku
towarowego ,,(...)" na rzecz Euronews (k. 1477 i n. thumaczenie przysiegte wyroku). Wskazaé¢ jednak trzeba, na co
slusznie zwraca uwage strona powodowa, ze powyzszy wyrok zostal wydany w odmiennym stanie faktycznym. Jak
bowiem dowodzi tre$¢ uzasadnienia wyroku T-591/13, strona skarzaca uzasadnita swoj sprzeciw istnieniem wylacznie
jednego zarejestrowanego na jej rzecz znaku towarowego: ,(...)”. Nie powolywala sie w ogole na serie znakdow, w tym
znak graficzny (...) lub znak (...) stowny ani stlowno-graficzny. Nie powolala sie tez wprost i nie wykazywala renomy
swoich znakéw towarowych.

Tymczasem w niniejszej sprawie strona powodowa wskazala w podstawie faktycznej powodztwa szereg
przystugujacych jej znakéw towarowych, wspolnotowych i krajowych, z ktoérych kazdy posiada element w postaci
(...), twierdzac, ze stanowig one rodzine znakow. Twierdzenie to zostalo przez strone powodowa wykazane. Na
istnienie serii znakdow i ich zakotwiczenie w pamieci znaczacej czes$ci odbiorcow telewizji, wskazuje dostatecznie stale
oznaczanie znakami z tej serii od ponad czterech lat kanaléw telewizyjnych przez umieszczenie oznaczenia stale
widocznego w trakcie emisji danego kanahu, jak tez poshugiwanie sie tymi znakami towarowymi w informacjach
pisemnych, w tym w programach telewizyjnych drukowanych i dostepnych on-line, oraz wszelkich akcjach
informacyjnych i promocyjnych.

Kolejng rbéznica pomiedzy obiema sprawami jest powolanie sie w niniejszej sprawie na renome trzech znakow
towarowych, podczas gdy w uzasadnieniu wyroku w sprawie T-591/13 Sad UE wskazal jednoznacznie, ze powszechna
znajomo$¢ znaku nie zostala podniesiona przez skarzgca. Nie wynika tez z tego wyroku, aby strona skarzaca
powolywala sie na renome znaku ,,(...)”, lub ,,(...).



Zwazywszy zatem, ze stan faktyczny obu spraw, a niewatpliwie takze zakres przedstawionego materialu dowodowego,
byl diametralnie r6zny, tre$¢ wyroku w sprawie T-591/13 nie moze wplywaé w sposéb rozstrzygajacy na obecnie
rozpoznawang przez Sad Apelacyjny sprawe.

Pozwani podniesli ponadto, ze zastosowany przez nich graficzny ksztalt plusa pochodzi z krajowego znaku towarowy
nr (...) o nastepujacym wygladzie:

Znak ten zarejestrowano w Urzedzie Patentowym RP na rzecz podmiotu trzeciego, cho¢ powiazanego gospodarczo
z pozwanymi — (...) Sp. z 0.0. S.K.A., m.in. dla uslug w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, transmitowania
dzwieku i obrazu, uslug w zakresie zbierania i przekazywania aktualno$ci informacyjnych. Pozwani nie twierdza,
ze majg prawa do wykorzystania tego znaku towarowego (np. na podstawie licencji), nie powolujg sie tez na jego
rzeczywiste uzywanie dla ustug telewizyjnych i nie przedstawili w tym zakresie zadnych dowodéw. Posluguja sie
wylgcznie argumentacja dotyczaca szaty graficznej tego znaku, aby odeprzeé zarzuty powodow o grozacym konfuzja
konsumencka podobienstwie oznaczania (...)” do znakéw towarowych powodow.

Wystarczy wobec tego przypomnie¢, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcy w blad bada sie przez
poréwnanie znakow, dla ktérych powdd zada ochrony, ze znakami, ktore jego zdaniem stwarzaja ryzyko konfuzji.
Nie ma wobec tego podstaw do dokonywania poréwnan ze wskazanym znakiem krajowym, szczegblnie w sytuacji,
gdy pozwani nie przeciwstawiaja znakom powodéw wlasnych praw do korzystania z tego znaku towarowego. Skoro
pozwani nie podnosili ani nie wykazali istnienia swoich praw do wskazanego znaku krajowego, ktore mogliby
przeciwstawié¢ prawom powodow, to ich argumentacja nie moze by¢ skuteczna.

Stanowisko pozwanych dotyczace podobienstwa powyzszych znakéw nie moze zmieni¢ wnioskow Sadu Apelacyjnego
wynikajacych z poréwnania znaku graficznego C. (...) ze znakiem plus wykorzystywanym przez pozwanych w
oznaczeniu (...), jak tez w nazwie audycji (...). Nie nalezy do tego postepowania ocena, czy uzywajac spornych oznaczen,
strona pozwana dopuszcza sie takze naruszenia praw osoby trzeciej do krajowego znaku nr (...), skladajgcego sie
z dominujacego stowa (...) w powyzszej postaci graficznej (kolor, rodzaj czcionki i jej grubo$é) oraz towarzyszacej
mu tzw. u$miechnietej buzki, na ktéra skladaja sie niebieskie linie nosa i przymruzonych powiek oraz czerwona linia
u$miechnietych ust.

Nie ma takze podstaw do ustalenia w tym postepowaniu, ze wskazany znak krajowy oslabia sile odrézniajacg znaku C.
(...). Nie wykazano bowiem, aby znak krajowy nr (...) byl rzeczywiécie uzywany do oznaczania kanaléw i programow
telewizyjnych, a nawet nie sformulowano takich zarzutéw. Wobec powyzszego uprawnione jest ustalenie, ze jedynymi
dostawcami ustug telewizyjnych uzywajacymi znaku(...) w oznaczeniach swoich produktow sg powodowe spoiki.

Nieuprawnione byto wnioskowanie Sadu Okregowego, ze silniejsza pozycja spolek grupy P. w Polsce w stosunku
do pozycji spolek z grupy (...) wyklucza czerpanie korzysci przez pozwanych kosztem znaku towarowego slabszego
konkurenta. Silniejsza pozycja rynkowa nie wyklucza dzialan silniejszego podmiotu dazacych do wykorzystania dla
wlasnych celéw gospodarczych pozytywnych skojarzen, jakie moze budzi¢ wezeéniejszy znak towarowy konkurencji,
nie wyklucza tez dzialan szkodzacych charakterowi odrézniajacemu renomowanych znakéw konkurencyjnej spotki.

Niniejszy spor toczy sie pomiedzy dwoma potentatami na rynku uslug telewizyjnych, ktorych biznesowe decyzje
niewatpliwie poprzedzone sa analiza rynku, potrzeb klientéw, a w zakresie uzywania znakdéw towarowych — oceng
oddzialywania tychze znakoéw na klienta i wynikajacymi z takiego oddzialywaniami korzySciami lub potencjalnymi
zagrozeniami. Bezpodstawne jest zalozenie Sagdu Okregowego, jakoby to powodowe spo6tki mogly skorzystaé z faktu,
ze pozwany przemianowat swéj kanal z (...) na ,(...)”. Przeciwnie, mozna zaryzykowac twierdzenie, ze gdyby strona
pozwana uwazala, ze korzysci z takiej zmiany moze odnie$¢ jej konkurent, to zrezygnowalaby z pomyshu zmiany nazwy
nie rodzacej ryzyka skojarzenia z (...) ( (...)) na nazwe wykorzystujaca symbol (...)i nawiazujaca do stosowanej od kilku
lat konsekwentnie i wylacznie przez(...) koncepcji oznaczania kanaléow przy pomocy serii znakéw, ktore spaja znak
(...) jako identyfikator pochodzenia ustugi. Z calg pewnos$cig pozwany nie jest bowiem zainteresowany wspieraniem
dzialalnoSci swojego gléwnego konkurenta na rynku platnych ustug telewizyjnych.



Na koniec tej czesci rozwazan wskazaé trzeba, ze Sad Okregowy prawidlowo przyznal spolce (...) legitymacje czynna
do wytoczenia powddztwa o ochrone znakéw towarowych. Rozwazania Sadu I instancji dotyczace legitymacji czynnej
tej powodki w sprawie o ochrone znakow towarowych sa trafne i Sad Apelacyjny w caloéci je podziela.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego, wykazana zostala takze legitymacja bierna Telewizji (...) sp6iki z 0.0. w tej sprawie.

Powodowie zarzucaja Telewizji (...) sp. z 0.0. naruszanie znakow towarowych przez uzywanie oznaczenia (...) w
zwigzku z oferowaniem i reklama kanalu informacyjnego w internecie. Jako dowody na poparcie swych twierdzen
powddki wskazaty wydruk z nalezacej do tej pozwanej strony internetowej (...), gdzie w odnoéniku ,(...)” opublikowana
zostala informacja o nowym kanale —(...) (k. 856). Niewatpliwie domena ta nalezy do pozwanej Telewizji (...) (k. 860 —
informacja z krajowego rejestru domen). Zdaniem powodoéw o naruszeniu ich znakéw przez te pozwang ma Swiadczyé
takze tres¢ wydruku na k. 859, gdzie jako kontakt w sprawie dystrybucji (prawa reemisji) kanaléw tematycznych przez
operatoréw kablowych wskazano adres mailowy w domenie (...) ktéra rowniez nalezy do pozwanej Telewizji (...).

Powodowie powoluja sie roéwniez na treS¢ pisma tej pozwanej — korespondencji dotyczgcej pierwotnie planowanej
grafiki nowego logo, gdzie symbol pogrubionego plusa byl wrecz odwzorowaniem (...). We wskazanym pi$mie (k.
869-871) Telewizja (...) sp. z 0.0. zastrzegla wprawdzie w pierwszej kolejnosci, ze nie jest nadawca programu
(...), a zatem nie jest de iure adresatem pisma pelnomocnika powoddéw. Dalej jednak zaprezentowala merytoryczne
stanowisko, zapewniajac, ze jest ono zbiezne ze stanowiskiem zajmowanym przez nadawce programu. Pismo
zakonczyla informacja, ze ze wzgledu na dotychczasowe wzajemne relacje biznesowe rozwaza wymiane spornego
elementu logo nowego kanalu przez zastgpienie go fragmentem innego znaku slowno — graficznego (...) Do takiej
wymiany czeSci logo w rzeczywistoéci doszlo, czego dowodzi poréwnanie pierwszej zaprezentowanej w Internecie
wersji znaku (k. 851) z ostatecznym ksztaltem graficznym.

W ocenie Sadu Apelacyjnego powyzszy material dowodowy potwierdza zarzut strony powodowej, Ze naruszen
dopuszczala sie takze Telewizja (...) sp. z 0.0. Zamieszczenie na stronie internetowej Telewizji (...) sp. z 0.0. informacji
o nowym kanale, jak rowniez wskazanie kontaktu dla zainteresowanych dystrybucja tego kanalu — adresu mailowego
w innej domenie Telewizji (...) sp. z 0.0. pozwala uzna¢ za udowodnione, ze spo6tka ta oferowala ustugi oznaczone
spornymi oznaczeniami (zaréwno kanat (...) jak i nadawana w nim audycje(...)).

Oferowanie jest natomiast jedng z czynnosci, ktérych wykonywanie stanowi korzystanie z dobra niematerialnego
objetego wylaczno$cig uprawnionego (art. 9 ust. 2 lit b) CTMR. Podkresli¢ nalezy, ze oferowanie jest czynno$cig
odrebna od wprowadzania do obrotu i wystarczajaca do udzielenia ochrony uprawnionemu. Z kolei informowanie o
nowym kanale telewizyjnym na stronie internetowej pozwanej wyczerpuje definicje uzywania oznaczenia w reklamie
(art. 9 ust. 2 lit. ¢) CTMR). Pojecie reklamy w takim przypadku interpretowac nalezy szeroko, obejmuje ono wszystkie
sytuacje, w ktorych osoba trzecia postuguje sie oznaczeniem w taki sposob, ze moze to doj$¢ do wiadomosci innych
0s0Ob. Te ceche nosi niewatpliwie postugiwanie sie spornym oznaczeniem na stronie internetowej pozwanej Telewizji

(...).

Wobec tego uznaé trzeba za udowodnione, ze w zastrzezong na rzecz uprawnionych powoddéw sfere wylacznosSci
korzystania ze wskazanych znakéw towarowych wkroczyly obie powddki, a nie wylacznie Telewizja (...) sp. z o.0.,
poprzednio (...) sp. z 0.0.

(...) sp. z o0.0., jakoby powyzsze dzialania podejmowala jako pelnomocnik (...) sp. z 0.0. (obecnie Telewizja (...) sp.
z 0.0.) sa faktami nowymi, zgloszonymi po raz pierwszy w postepowaniu apelacyjnym, podlegaja zatem pominieciu
na podstawie art. 381 k.p.c. Pozwana mogla bowiem wskaza¢ te okoliczno$¢ w I instancji, odnoszac sie do zarzutow
powddek i powyzszych dowodow, ktore juz w postepowaniu przed Sadem Okregowym zalegaly w aktach sprawy.
Dodatkowo mozna jednak zauwazy¢, ze dostarczony Sadowi materiat dowodowy nie potwierdza stanowiska pozwanej,
jakoby dzialala jako pelnomocnik. W szczegoblnoSci tresé pisma, w ktérym pozwana poinformowala strone powodowa,
ze rozwaza zmiane logo kanalu w spornym elemencie, wskazuje, ze miala ona kontrole nad ostatecznym ksztaltem



logo (...) Takze w powyzszych wydrukach ze stron internetowych pozwanej brak jakichkolwiek tresci, wskazujacych
na role pelnomocnika.

Z powyzszych wzgleddw Sad Apelacyjny uznal, ze uzasadnione jest powodztwo o ochrone znakéw towarowych
przeciwko obu pozwanym przez zakazanie pozwanym uzywania oznaczenia + we wskazanym w sentencji zakresie.
Zasadne jest rowniez roszczenie o podanie do publicznej wiadomo$ci informacji o wydanym wyroku. O$wiadczenie
takie w zalozeniu ustawy ma dopelnié¢ skutkdw innych nakazéw i zakazoéw, umozliwia bezposrednie poinformowanie
klientéw podmiotu poszkodowanego o fakcie naruszenia prawa ochronnego i w ten sposéb stuzy ono odwrbceniu
skutkéw naruszenia praw do znakéw towarowych.

W ocenie Sadu wskazana forma obu ogloszen — telewizyjnego i internetowego zaslugiwala na uwzglednienie. Jest
to forma, ktéra oba komunikaty uczyni czytelnymi dla odbiorcow i powinna zagwarantowaé wtasciwe wykonanie
obowiagzku publikacji. Majac na wzgledzie postaé i zakres naruszenia, obecno$é¢ zakwestionowanych oznaczen w
mediach o znacznym zasiegu oddzialywania na konsumentéw (emitowanie do czasu udzielenia zabezpieczenia kanatu
i audycji oznaczonych znakiem(...), w tym roéwniez reemisja na platformie powodéw (...) zamieszczenie informacji o
nowych produktach pozwanych na ich stronach internetowych), Sad uznal, ze zasadne jest roszczenie publikacyjne,
jednakze wystarczajace bedzie zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej przez okres 48 godzin, tj. pelnych
dwdch dni. Zadanie powoddéw, ktorzy domagali sie utrzymania ogloszenia w Internecie przez 7 dni, Sad uznal za
nadmierne. W przypadku komunikatu telewizyjnego Sad ocenil, ze wystarczajace bedzie jego dwukrotne powtérzenie
na antenie kanatu, ktéry oznaczony byt pierwotnie jako (...), a potem jako (...) do czasu udzielenia zabezpieczenia.
Decydujac o takim rozmiarze obu publikacji, Sad mial na wzgledzie m.in. to, ze sporne oznaczenia byly wprawdzie
uzywane przez pozwanych w sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez szeroki krag odbiorcow, ale naruszenia
trwaly stosunkowo krotko. Mimo uchylenia zabezpieczenia, pozwani nie powrdcili przez czas postepowania sadowego
do oznaczania kanatlu i wskazanej audycji znakiem zawierajacym (...) Uwzgledniajac zatem zakres czasowy naruszania
praw powodoéw przez pozwanych, Sad uznal, Ze nie jest konieczne obcigzenie pozwanych obowigzkiem utrzymywania
ogloszenia na stronie internetowej przez czas dluzszy niz dwie doby, jak tez obowiazkiem nadania trzeciego
komunikatu telewizyjnego. W tym zakresie powodztwo podlegalo zatem oddaleniu.

Podstawe prawna powyzszych rozstrzygnieé stanowi art. 102 ust. 1 CTMR oraz art. 287 § 2 p.w.p. w zw. z art. 296 ust.
1a. p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 2 CTMR.

Na uwzglednienie zastugiwaly takze roszczenia zgloszone na podstawie przepiséw ustawy o nieuczciwej konkurencji.

W wyroku z 23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08 (Lex nr 479328), Sad Najwyzszy wyjasnil, ze podmiot posiadajacy
prawa do renomowanego znaku towarowego moze dochodzi¢, w razie naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy, zar6wno ochrony przewidzianej w art. 296 ust. 1 p.w.p., jak i ochrony przewidzianej w wypadku dokonania
czynu nieuczciwej konkurencji (art. 18 u.z.n.k.).

Pozwane sp6lki bezpodstawnie kwestionowaly legitymacje czynna (...). do dochodzenia roszczenia o zakazanie czynow
nieuczciwej konkurencji. Obie powodowe spdlki sa niewatpliwie przedsiebiorcami w rozumieniu art. 2 u.z.n.k.,
sq bowiem osobami prawnymi, ktére prowadzac dzialalno§¢ zarobkowa lub zawodowa uczestnicza w dzialalno$ci
gospodarczej. Wykladni wskazanego przepisu dokonal Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 29 listopada 2013 r., I CSK
756/12 ( OSNC-ZD 2015/1/11), uznajac ze o statusie przedsiebiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji decyduje faktyczne uczestniczenie w obrocie gospodarczym. Moze ono polega¢ na réznych dzialaniach,
ktére moga wplywaé na biezace albo przyszle wyniki przedsiebiorcow lub interesy klientéw. Jako dzialalnosé
gospodarcza nie musi mie¢ ono charakteru zarobkowego, wystarczy, aby spelnialo przeslanki zawodowosci, to jest
mialo charakter staly, ciagly i organizacyjny. Sad Najwyzszy uznal, ze zagraniczna osoba prawna moze by¢ uznana za
przedsiebiorce w rozumieniu art. 18 ust. 11 w zwigzku z art. 2 u.z.n.k. ze wzgledu na uzyskanie prawa ochronnego
na znak towarowy ze skutkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielenie licencji na korzystanie z
tego znaku podmiotowi dzialajacemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli czyn nieuczciwej konkurencji
zarzucany przez nia pozwanemu wigze sie z naruszeniem przystugujacego jej prawa ochronnego.



Art. 18 ust. 1 u.z.n.k. legitymuje do zgloszenia roszczen przewidzianych tym przepisem przedsiebiorce, ktérego interes
zostal zagrozony lub naruszony dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji. Jak ustalono, (...). jest licencjodawca
spolki (...) S.A., ktérej zezwala na uzywanie znakoéw towarowych, m.in. trzech znakéw renomowanych wskazanych
w sentencji wyroku Sadu Apelacyjnego. Udzielenie licencji na znaki towarowe ma wymiar ekonomiczny i jest forma
uczestniczenia w dzialalnosci gospodarczej. Powodka, ktéra udziela licencji na korzystanie z jej znakéw towarowych
przez (...) S.A. na terenie Polski, ma wobec tego legitymacje czynna takze w zakresie roszczen wywiedzionych z
przepiséw ustawy o nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Art. 10 ust. 1 u.z.n.k. uznaje za czyn
nieuczciwej konkurencji w szczegélnoéci takie oznaczenie towaréw lub ustug, ktére moze wprowadzic klientéw w blad
co do pochodzenia towaréw albo ustug.

Powodowie wykazali, ze uzywali wcze$niej niz pozwani na rynku polskim oznaczenia (...). Od lat 1990.
wykorzystywali znak stowny i znak stowno-graficzny (...) na oznaczenie kanatu telewizyjnego. Szczegélnie intensywnie
wykorzystywany jest trzeci znak towarowego, nr (...). Oznaczenie (...) w wersji slownej i prezentowanej wyzej wersji
graficznej sluzy powodom do oznaczania calego wachlarza ustug telewizyjnych. Oznaczenie to stanowi od 2011
r. wspolny element oznaczen kanalow telewizyjnych nalezacych do (...), jest takze wykorzystywane w oznaczeniu
platformy cyfrowej (...) oraz w nazwach wszystkich pakietéw oferowanych klientom (...). Stanowi ponadto element
kilku cyklicznych audycji telewizyjnych, w szczegélnoéci nadawanych w kanale ,(...)" audycji: ,,(...)", ,(...)” i (...)
Podkreéli¢ przy tym trzeba, ze zostalo wykazane, ze u znacznej czeSci odbiorcow telewizji platnej znak(...) w
odniesieniu do ustug medialnych wywoluje skojarzenia z (...)

Pozwani bedacy gléwnymi konkurentami strony powodowej w Polsce, gdy idzie o uslugi telewizji platnej, musieli
mie¢ $wiadomo$c zakresu stosowania znakéw zawierajacych oznaczenie (...) przez powoddw i faktu, ze jest to
wyraz przyjetej i konsekwentnie realizowanej polityki strony powodowej dotyczacej konsolidacji wizerunkowej jej
produktow. Zgromadzony material dowodowy potwierdza, ze w roku 2011 podjeta zostala akcja informacyjna na temat
przeprowadzonej przez strone powodowa konsolidacji marek.

Pozwani podjeli w czerwcu 2014 r. dzialania zmierzajace do wykorzystania oznaczenia (...) w nazwie kanalu (...)
(nadawanego wcze$niej jako (...)), majgc $wiadomosé, ze od kilkunastu lat widzowie telewizji platnej stykaja sie z
(...) jako oznaczeniem kanalow zawierajacych w swojej nazwie (...)”, a od jesieni 2011 r. maja kontakt z tym znakiem
takze jako wspolnym elementem oznaczen kazdego kanalu pochodzacego od grupy (...) i spolek z nig zwigzanych
roznymi formami kooperacji. Podkre§li¢ przy tym trzeba, ze znak (...) dodano wowczas takze do nazw kanaléw nie
zawierajacych nigdy stlowa (...), od lat dostepnych na rynku, jak kanal (...), kanal (...) a takze oznaczony krajowym
znakiem towarowym kanatl (...). Od jesieni 2011 r. sg one oznaczone jako: ,,(...)", (...)” i ,(...)". Pozwanym musialy by¢
te fakty doskonale znane, dotyczyly przeciez oficjalnej dzialalnoéci ich gléownego konkurenta na rynku uslug telewizji
platne;j.

Podjeta w takich okoliczno$ciach przez pozwanych proba wprowadzenia znaku (..) w nadanej kanalowi P.
nowej nazwie - (...), jak tez w nazwie audycji (...), nadawanej w tym kanale, musi by¢ oceniona jako dzialanie
sprzeczne z prawem (naruszajace prawa do zarejestrowanych znakéw towarowych strony powodowej), jak rowniez
z dobrymi obyczajami. Kwestia sprzecznoSci z prawem zostala omoéwiona juz w ramach oceny powoddztwa o
ochrone znakow towarowych. Postepowanie pozwanych narusza jednak takze zasady uczciwej rywalizacji, rzetelnego
wspolzawodnictwa, ktére odbywaé sie powinno przy wykorzystaniu takich Srodkéw jak ksztaltowanie ceny,
zapewnienie jakoSci ustug i pozadanych przez klientéw cech tych uslug. Dobrym obyczajem jest niewatpliwie
niepodszywanie sie pod renome konkurencyjnego przedsiebiorstwa w celu osiggniecia nienaleznych korzysci, a takze
powstrzymanie sie od nieuczciwych praktyk, majacych na celu spowodowanie erozji renomy oznaczen uzywanych
przez konkurenta, w ktérym to pojeciu miesci sie takze rozwodnienie renomy, oméwione wyzej w ramach oceny
naruszenia praw do znakoéw towarowych. Uczciwy przedsiebiorca oznacza swoje produkty w taki sposob, by uniknac
ryzyka konfuzji z oznaczeniami stosowanymi przez jego konkurentoéw, dazy do zbudowania rozpoznawalnoéci wlasnej



marki i zdobycia lub wzmocnienia pozycji na rynku swoim wlasnym wysilkiem, a nie poprzez wykorzystanie
stwarzajgcych ryzyko konfuzji konsumenckiej skojarzen z renomowanymi znakami konkurencji.

Materiat dowodowy przedstawiony przez strone powodowa pozwala uzna¢ za udowodnione, ze powyzszymi
dzialaniami pozwane spoétki stworzyly zagrozenie interesow gospodarczych strony powodowej. Pozwane dazyly
bowiem w ten sposéb do przejecia oznaczenia stanowiacego podstawowy element, znak identyfikujacy produkty
powddek jako pochodzace od (...), a co najmniej do erozji tego znaku. Godzily tym samym w interesy powddek,
tj. w stan korzystnie uksztaltowany staraniem powodek, ktére nakladami finansowymi na promocje i reklame,
akcjami informacyjnymi, jak rowniez przez konsekwencje w oznaczaniu wlasnych produktéw doprowadzily do
duzej rozpoznawalnoéci znakow (...) (rowniez w wersji graficznej), jak tez do powstania w Swiadomosci odbiorcow
zainteresowanych uslugami platnej telewizji asocjacji pomiedzy znakiem (...) a dostawca ustug —(...)

Dzialania pozwanych stanowily takze probe czerpania nienaleznej korzysci kosztem powodek. Nie moze by¢ oceniona
inaczej sytuacja, w ktorej po zakorzenieniu sie w §wiadomoéci wielu odbiorcow znaku (...) jako oznaczenia ustug
telewizyjnych pochodzacych od(...), pozwane spolki przy okazji zmiany nazwy wlasnego kanalu telewizyjnego
wprowadzily do nowej nazwy oznaczenie (...), jednoczeénie w ramach tego wtagnie kanalu (a nie zadnego sposérod kilku
innych nadawanych przez sp6iKki (...)) rozpoczely nadawanie audycji, ktora takze oznaczyly przy uzyciu (...), nasladujac
stosowany juz wcze$niej przez strone powodowa sposéb nazywania czesci cyklicznych programow dostepnych dla
polskich odbiorcoéw. Co wiecej, postawily (...) S.A. w takiej sytuacji, ze byla ona zmuszona z przyczyn ekonomiczno-
prawnych reemitowac kanal pozwanych na platformie (...), pomimo ze taka reemisja dodatkowo zwiekszala zagrozenie
dla jej interes6w gospodarczych, potegujac ryzyko uznania przez cze$¢ odbiorcow, ze dostepny na platformie (...) kanat
(...) oferujacy audycje o nazwie ,(...) powstaje w wyniku kooperacji lub powigzan kapitalowych ze spotkami z grupy(...).
Trzeba bowiem uwzglednic¢ szczegdlne okolicznos$ci tej sprawy, tj. fakt zwigzania (...) S.A. umowa o reemisje kanalu
P., ktory to kanal w konsekwencji ujety byt w pakietach (...). Zwiazanie pow6dki umowami abonenckimi w zasadzie
wigzalo jej rece. Nie mogla bowiem bez ryzyka poniesienia powaznych skutkéw ekonomicznych zaprzestaé reemisji
kanalu, ktéry pozwani postanowili przemianowac¢ na (...), dawaloby to bowiem podstawy dla klientow powo6dki do
odstgpienia od uméw abonenckich. Swiadomo$é takich realiow prawnych i zagrozen ekonomicznych musialy mie¢
obie pozwane, dzialajace przeciez w tej samej branzy. Nadawanie kanalu na platformie (...) zwiekszalo w sposob istotny
szanse na wzbudzenie zainteresowania kanalem (...) poprzez wywolanie skojarzenia z innymi kanalami oznaczonymi
(...)czyli kanalami strony powodowe;j.

W powyzszych okoliczno$ciach jako naduzycie nalezy uznaé twierdzenie pozwanych, ze reemitujac kanat (...) strona
powodowa wyrazila zgode na uzywanie oznaczenia (...), wzglednie sama sobie wyrzadzala szkode.

Dodatkowo, ze sposobu prezentowania odbiorcom nowego kanatu (a w zasadzie - przemianowanego) roéwniez wynika
poltozenie nacisku na pozytywne konotacje z symbolem(...), czego dowodzi wydruk ze strony (...) (k. 856), gdzie
wskazano m.in.: ,Istota kanatu (...) kryje sie w znaku (...).

Na koniec warto zauwazy¢, ze na probe nieuczciwego skorzystania z wypracowanej przez strone powodowa renomy
wskazuje takze to, jak pierwotnie mialo wygladac¢ logo P. N.(...) Jest bezsporne, ze w pierwotnym zalozeniu logo to
prezentowatlo sie nastepujaco:

W takim wlaénie ksztalcie graficznym zostalo przedstawione w pierwszych doniesieniach medialnych (k. 851). Dopiero
interwencja powodek sprawila, ze z tego pomystu (w ocenie Sadu Apelacyjnego ostentacyjnie wrecz naruszajacego
prawa do znaku C. (...)),ostatecznie sie wycofano i logo przybralo postac taka: .

Reasumujgc, dzialania pozwanych podjete w zwiazku z dzialalno$cia gospodarcza, a polegajace na wykorzystaniu
znaku (...) w wyzej przedstawiony sposob, stanowily czyny sprzeczne zar6wno z przepisami prawa, jak i z dobrymi
obyczajami, zagrazajac przy tym interesom innych przedsiebiorcow — powodowych spolek. Roszczenia powodek o
usuniecie skutkow niedozwolonych dzialan, tj. o wycofanie okreSlonych materialéw z obrotu, usuniecie ze stron



internetowych pozwanych treSci o charakterze informacyjnym i promocyjnym, oraz o zniszczenie wskazanych
materialow wykorzystujacych sporne oznaczenia okazaly sie wobec tego uzasadnione, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt.
2 u.z.n.k. oraz art. 18 ust. 2 u.z.n.k.

Sad Apelacyjny oddalil natomiast pow6dztwo o zakazanie dokonywania czynno$ci zmierzajacych do zmiany wskazanej
koncesji, uznajac ze nie istnieje roszczenie cywilnoprawne o zakazanie stronie pozwanej inicjowania innego rodzaju
postepowan przewidzianych przepisami prawa. Zauwazy¢ trzeba, ze postepowanie o udzielenie konces;ji, jak réwniez
postepowanie o zmiane koncesji stanowi rodzaj postepowania administracyjnego i zastrzezone zostalo do kompetencji
Przewodniczacego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ktéry podejmuje decyzje w sprawie koncesji na podstawie
uchwaly Krajowej Rady (art. 33 ust. 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji, Dz. U. 2015/1531). Postepowania to podlega
kontroli sadu administracyjnego. Podmioty prawne zainteresowane udzieleniem koncesji lub zmiang udzielonej
im koncesji majg prawo sklada¢ stosowne wnioski do organéw, ktéorym przystluguje ustawowa kompetencja do
rozstrzygniecia o tych wnioskach. Sad Apelacyjny nie dostrzega podstaw prawnych roszczenia cywilnoprawnego o
zakazanie pozwanym zlozenia wniosku inicjujacego postepowanie administracyjne. Zakazanie przez sad dokonania
czynnoSci majacej na celu wszczecie lub kontynuacje postepowania administracyjnego godziloby w uprawnienia
podmiotéw zainteresowanych przeprowadzeniem takiego postepowania, rozpatrzeniem ich sprawy przez wlasciwy
organ i uzyskaniem decyzji administracyjnej, a jednoczeénie byloby bezprawnym ograniczeniem kompetencji innych
organdéw wladzy publicznej, tj. ingerencja w zakres ich uprawnien i obowigzkéw dotyczacych rozpoznawania
danej kategorii spraw na wniosek podmiotéw uprawnionych przepisami prawa do zainicjowania postepowania
administracyjnego.

Sad Apelacyjny nie znajduje zadnej podstawy prawnej, ktéra pozwalalaby w ramach postepowania cywilnego
zakazywac stronie tego postepowania inicjowania odrebnych postepowan, w tym w szczegélnosci postepowania
administracyjnego.

Za bezzasadne uzna¢ nalezy takze zadanie dotyczace upowaznienia powodek do zastepczej publikacji o$wiadczen
informujacych o treéci wyroku na koszt pozwanych, w przypadku uchybienia terminowi zakre§lonemu pozwanym
na dokonanie tej czynnoéci. Sad Apelacyjny podziela w tym zakresie poglad tutejszego Sadu przedstawiony w
wyroku z dnia 7 marca 2013 r., I ACa 1096/12 (Legalis nr 735694), iz takie upowaznienie nalezy do kompetencji
sadu rejonowego, dzialajacego jako organ egzekucyjny na podstawie art. 1049 k.p.c., nie zas§ do kompetencji sagdu
wlasciwego do przeprowadzenia postepowania rozpoznawczego.

Z powyzszych wzgledow Sad Apelacyjny orzekl jak w sentencji na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. oraz art. 385 k.p.c.

O kosztach procesu Sad orzekt na podstawie art. 100 k.c. Powodowe spotki ulegly tylko w nieznacznej czesci,
uwzgledniono bowiem zadania o ustanowienie okreslonych zakazow i nakazow, jak rowniez — co do zasady - zadanie
dotyczace publikacji informacji o wydanym wyroku. Zasadne bylo wobec tego obcigzenie pozwanych catoScig kosztow
procesu.

Na koszty postepowania w I instancji skladaja sie w przypadku kazdej z powodowych spoélek: oplata od pozwu —
5000 zl, koszty zastepstwa procesowego w stawce minimalnej — 3600 zl (wobec kumulatywnej podstawy prawnej
powbdztwa naliczone wedlug zasad wlasciwych dla spraw dotyczacych nieuczciwej konkurencji, tak jak przyjal to
Sad Okregowy), oplata od pelnomocnictwa w sprawie niniejszej — 17 zl, oplata od pelnomocnictwa zlozonego do
akt sprawy o zabezpieczenie — 17 zl, oplata od wniosku o zabezpieczenie — 200 zl, a ponadto koszty zastepstwa
procesowego w postepowaniu zabezpieczajacym — 900 zt za I instancje i 450 zl za postepowanie zazaleniowe.
Wyjasni¢ trzeba, ze rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwo$ci z 28 wrzeénia 2002 r. w sprawie oplat za czynnoSci
adwokackie... (j. t. Dz.U. 2013, poz. 461) nie przewiduje odrebnych stawek za prowadzenie sprawy w postepowaniu
zabezpieczajacym. Sad Apelacyjny uznal, ze adekwatne bedzie wobec tego zastosowanie stawek przewidzianych dla
prowadzenia postepowania egzekucyjnego dla egzekucji innego rodzaju niz egzekucja z nieruchomoéci, ktéra to
stawka wynosi 25% stawki naliczanej od warto$ci przedmiotu sporu (§ 11 pkt 7 rozporzadzenia).



Powyzsze kwoty daja sume 10.184 zt w przypadku kazdej z powddek. Wobec tego od kazdej z pozwanych spotek
nalezalo zasadzi¢ na rzecz kazdej powodowej sp6lki kwote 5.092 zl.

Koszty poniesione przez kazda z powodek w postepowaniu apelacyjnym to oplata od apelacji — 5000 zl oraz koszty
zastepstwa procesowego — 2700 zl, co daje sume 7700 zl. Wobec tego kazda ze spolek pozwanych powinna zwrécié
kazdej ze spolek powodowych kwote 3850 zl.



